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Sachverhalt und Antrage

IT.

Sowohl die Patentinhaberin, als auch die Einsprechende

legten Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der

Einspruchsabteilung ein, wonach das Streitpatent in der

Fassung des Hilfsantrags I die Erfordernisse des EPU
erfullt.

Die Einspruchsabteilung hatte den wdhrend der

Verhandlung vorgelegten Hilfsantrag I zum Verfahren

zugelassen und entschieden, dass

a)

die Anspriiche dieses Antrags ausreichend klar sind;

der Gegenstand der Anspriiche gemal diesem Antrag
nicht idber den Inhalt der Anmeldung in der

urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht;
die folgenden Dokumente relevanten, vor dem
Prioritédtstag des Streitpatents verdffentlichten

druckschriftlichen Stand der Technik darstellen:

E32 Caterpillar - Technical Presentation PM-200
E48 Caterpillar - Technical Presentation PM-565

der Gegenstand dieses Antrags neu ist gegeniiber dem
Dokument E32,

der Gegenstand dieses Antrags erfinderisch ist

gegenlber

1) einer Kombination des Dokuments E32 mit dem

Fachwissen, alternativ mit dem Dokument

EO5S WO 2004/081289 A1,



IIT.

Iv.

ii)

iii)

iv)
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einer Kombination der Dokumente

E25Db

E26

Bitelli Puma SF 200 "spare parts

book™", und

Bitelli Puma SF 200 "operation

instruction manual"

mit dem Fachwissen,

einer Kombination des Dokuments

E25

Bitelli Puma SF 200 "spare parts book"

mit dem Fachwissen oder E05, sowie

einer Kombination von Dokument E48 mit dem

Fachwissen.

Die Einspruchsabteilung entschied ferner, dass der

Hauptantrag
gegenliber E32.

(Patent wie erteilt) nicht neu sei

In ihren jeweiligen Beschwerdebegrindungen und den

Antworten darauf verwiesen die Parteien neben den

vorstehend genannten Dokumenten auch auf die folgenden

weilteren Dokumente:

E30
E31
E33
E34
E35
E6l
E68
E72

Cat
Cat
Cat
Cat
Cat

PM-200:
PM-200:
PM-200:
PM-200:
PM-200:

Bedienungs- und Wartungsanleitung
Ersatzteilkatalog
Pressemitteilung
Verkaufsbroschiure

Ausschreibespezifikationen

schriftliche Aussage von Herrn Dario Sansone

Cat PM-200:

diverse Lieferscheine

"Information Disclosure Statement"



VI.

VII.
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Mit dem nach der Zustellung der Ladung zur mindlichen
Verhandlung vorgelegten Schreiben vom 10. November 2023
reichte die Beschwerdefiihrerin-Einsprechende die
folgenden weiteren, flr die vorliegende Entscheidung
relevante Dokumente ein:

A.01 Mailwechsel zwischen Firmenvertretern von

Zeppelin und Caterpillar

.02 Liste der Schulungsteilnehmer in Minerbio
.03 Gruppenbild der Teilnehmer
.04 Zeitplan der Schulung in Peking

s

.05 Liste der Schulungsteilnehmer in Peking

Es fand eine mindliche Verhandlung vor der Kammer
statt.

a) Die Beschwerdefiihrerin-Patentinhaberin beantragte,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das
Patent in der erteilten Fassung aufrecht zu
erhalten, hilfsweise das Patent in gednderter
Fassung auf Basis eines der im Einspruchsverfahren
bereits eingereichten Hilfsantrdge I - XI oder
eines der mit der Beschwerdebegrindung
eingereichten Hilfsantrage XII - XXXII aufrecht zu

erhalten.

b) Die Beschwerdefiihrerin-Einsprechende beantragte,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das

Patent zu widerrufen.

Der unabhangige Anspruch des Hauptantrags (Patent wie

erteilt) lautet wie folgt:

"Baumaschine, insbesondere selbstfahrende
StraBBenfrdsmaschine (1), mit

- einem Maschinenrahmen (4)
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- einer zwischen Seitenwidnden (8) des
Maschinenrahmens (4) in einer Frdswalzenachse (5)
gelagerten Frdswalze (6),

- einem in Fahrtrichtung hinter der Frdswalze (6)
angeordneten Abstreifschild (10) mit einem oberen
und einem unteren Teil (12, 14), dessen unterer
Teil (12) héhenverstellbar iliber die von der
Frdswalze (6) abgefrdste Bodenoberfldche (9)
gleiten kann, und dessen oberer Teil (14) an dem
oberen Ende (16) des Abstreifschildes (10) um eine
zu der Fraswalzenachse (5) parallele Schwenkachse
(18) schwenkbar befestigt ist,

dadurch gekennzeichnet,dass

das Abstreifschild (10) in Betriebsstellung mit

seitlichen Halteeinrichtungen (20) an den Seitenwdnden

(8) im Eingriff ist, die das Abstreifschild (10) in

einer im wesentlichen orthogonal zur Bodenoberfldche

(9) verlaufenden Position halten,

der untere Teil (12) mit einer Hubeinrichtung (22)

gegenliber dem oberen Teil (14) anhebbar ist, bis der

untere Teil (12) auBer Eingriff mit den seitlichen

Halteeinrichtungen (20) 1ist,

eine Schwenkeinrichtung (30) das Abstreifschild (10) um

die Schwenkachse (18) verschwenken kann, wenn das

Abstreifschild (10) auBer Eingriff mit den seitlichen

Halteeinrichtungen (20) ist, und dass die

Schwenkeinrichtung (30) an dem oberen Ende (16) des

oberen Teils (14) des Abstreifschildes (10) eine

zwischen einem ortsfesten Teil (32) der Baumaschine und

dem oberen Teil (14) des Abstreifschildes (10)

angelenkte Betdtigungseinrichtung (34) aufweist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags I unterscheidet sich davon

dahingehend, dass
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Anspruch 1 als Bezeichnung den Ausdruck
"Selbstfahrende StraBenfrdsmaschine in der Bauform
einer GroBfridse" verwendet,

im zweiten Spiegelstrich das Merkmal "wobei die
Fridswalze (6) zwischen vorderen und hinteren
Fahrwerken (2, 3) gelagert ist" angefigt wurde, und
am Ende des Anspruchs folgende Merkmale angefugt
wurden:

"wobei die Betdtigungseinrichtung (30) an dem
oberen Teil des Abstreifschildes unterhalb der
Schwenkachse an einem Gelenk des Abstreifschildes
angreift und wobei die Betdtigungseinrichtung (30)
zum Verschwenken gegen das Abstreifschild (10)
driickt, so dass dieses um die Schwenkachse (18)

verschwenkbar ist."

VIIT. Das Vorbringen der Beschwerdefihrerin-Patentinhaberin

lésst sich wie folgt zusammenfassen:

a)

Das Dokument E32 sei kein druckschriftlicher Stand

der Technik.

E32 sei ein Leitfaden fir Vortragende zur
Erstellung einer Schulung und daher kein an die
breite Offentlichkeit gerichtetes Dokument. Man
kénne daher nicht die fir Werbeprospekte
entwickelte Rechtsprechung anwenden und ohne
weitere Beweismittel davon ausgehen, dass E32
unmittelbar nach dem Druck im November 2006 der

Offentlichkeit zugadnglich gemacht worden sei.

Eine konkrete Ubergabe eines Exemplars von E32 an
Dritte (beispielsweise im Rahmen einer Schulung)

sel nicht nachgewiesen worden.
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Selbst wenn das Dokument aber tatsachlich an
Teilnehmer der Schulung verteilt worden ware, waren
diese als "Level-II"-Wartungspersonal bezeichneten
Personen keine Offentlichkeit, sondern
firmeninterne Mitarbeiter, die der Schweigepflicht

unterlagen.

Wirde man den Vortrag im Rahmen der Schulungen als
Offenbarungshandlung ansehen, ware nicht
zwelfelsfrei nachgewiesen, ob jemals ein
entsprechender Vortrag gehalten wurde. Zudem ware
unklar, was im Rahmen der Schulung gegebenenfalls
vorgetragen wurde, da der Vortragende von E32
abweichen hitte kénnen und/oder den Inhalt von E32

nur teilweise hatte vortragen konnen.

Der Inhalt der konkreten Vortrdge in Minerbio oder
Peking sei nicht nachgewiesen worden, da hierzu
keine Unterlagen vorlagen. Die Zeugen Sansone und
Dalla seien hierzu weder angeboten worden, noch
kdnnten sie Ausfihrungen zum Inhalt der Schulungen

machen.

Eine offenkundige Vorbenutzung durch Verkauf von
StraRenfrdsen des Typs PM-200 von Caterpillar miisse
im konkreten Einzelfall nachgewiesen werden, da es
sich bei diesen StraRenfrasen um keine
standardisierten Massenprodukte einer
Serienproduktion handle, sondern um individuell auf
den Kunden zugeschnittene, unterschiedliche
Exemplare. Nicht jedes Exemplar des Typs PM-200
welse zwingend identische technische Merkmale auf,
insbesondere missten nicht alle Exemplare des Typs
PM-200 mit der in den Bildern von E32 gezeigten

Maschine Ubereinstimmen.



-7 - T 1202/20

Trotz diverser vorgelegter Lieferscheine E68 kdnne
bei keinem einzigen konkret benannten Verkauf
nachgeprift werden, ob die jeweilige Maschine des
Typs PM-200 an Dritte ausgeliefert worden sei, die
als Offentlichkeit anzusehen seien. Stattdessen
sind die Kaufer entweder geschwarzt (und damit
nicht idberprifbar) oder aber Kaufer und Verkaufer
seien identisch (und der Kaufer damit nicht Teil
der Offentlichkeit). Zudem sei bei keiner der
Maschinen zweifelsfrei klar, welche konkreten

technischen Eigenschaften sie gehabt habe.

Die Bedienungsanleitung E30 und der
Ersatzteilkatalog E31 stellten ebenfalls keinen
vorverdffentlichten druckschriftlichen Stand der
Technik dar, da sie allenfalls mit einer wverkauften
Maschine ausgeliefert worden seien, aber nicht wie
ein Prospekt verteilt worden seien. Ein
entsprechender Nachweis fehle aber mangels Nachweis
eines konkreten Verkaufs einer Maschine des Typs
PM-200.

E72 entstamme einem anderen Verfahren in einem
anderen Rechtssystem und konne daher im
vorliegenden Verfahren keine Rolle spielen. Zudem
zeige es eine im Jahr 2012 hergestellte Maschine,
die erst nach dem Prioritdtstag des vorliegenden

Streitpatents gebaut wurde.

IX. Das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin-Einsprechenden

lésst sich wie folgt zusammenfassen:

a)

Das Dokument E32 sei druckschriftlicher Stand der
Technik fir das Streitpatent, da man davon ausgehen
kébnne, dass ein gedrucktes Dokument nach seinem

Druck auch zeitnah an Dritte verteilt werde,
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insbesondere auch an die Teilnehmer der mit E32

erstellten Schulungen.

Hierzu konnten auch die Zeugen Sansone und Dalla

gehort werden.

Die Teilnehmer an diesen Schulungen seien zudem als
Offentlichkeit anzusehen, da sie nicht Angestellte
der Firma Caterpillar seien, sondern fir von

Caterpillar unabhdngige Firmen arbeiten wiirden.

E32 sei des weiteren Grundlage fUr eine Vielzahl an
Schulungen gewesen, bei denen der vollstandige
Inhalt von E32 der Offentlichkeit durch miindlichen

Vortrag offenbart wurde.

Exemplarisch gebe es hier zwei Schulungen, die
unter Verwendung von E32 erstellt worden seien und
auf denen E32 an die Teilnehmer verteilt wurde: In
Minerbio habe eine erste Schulung stattgefunden, in
Peking eine weitere. Dies sei durch die Dokumente
A.01 - A.05 belegt worden, wobei auch die Zeugen

Sansone und Dalla hierzu befragt werden konnten.

Zudem seien zahlreiche, in Serienfertigung
hergestellte Maschinen des Typs PM-200 mit
identischem Aufbau von Caterpillar verkauft worden,
was belegt werde durch die Existenz der Dokumente
E30 - E34, sowie durch die Lieferscheine E68. Die
technischen Eigenschaften dieser Maschinen konne
man den Bildern in E32 entnehmen, aber auch in E30

und E31 ersehen.

E68 dokumentiere zudem auch eine Vielzahl

individueller Verkaufe, die jeweils fir sich eine
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offenkundige Vorbenutzung durch Verkauf darstellen

wlurden.

Die Dokumente E30 und E31 wurden gedruckt, um sie

mit Maschinen des Typs PM-200 auszuliefern. Es sei
entsprechend offensichtlich, dass sie auch zeitnah
nach dem Druck der Offentlichkeit zuganglich

gemacht wurden.

E72 dokumentiere, dass die Beschwerdefihrerin-
Patentinhaberin in einem parallelen Verfahren
zugestanden habe, dass der Gegenstand des
Streitpatents neuheitsschadlich von jeder
StraBenfrase des Typs PM-200 getroffen werde. Eine
Diskussion hinsichtlich eventueller Vorbenutzungen

sei daher hinfallig.

Entscheidungsgrunde

E32 als druckschriftlicher Stand der Technik

1. Das

der

1.1 Die
E32

Dokument E32 stellt keinen druckschriftlichen Stand
Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPU dar.

Einspruchsabteilung entschied, dass das Dokument

eine an Kunden bzw. die Fachoffentlichkeit

gerichtete Unterlage sei, die bei lebensnaher

Betrachtung kurz nach ihrem Druckdatum an Mitglieder

der
sei

auf

Offentlichkeit verteilt worden sei. Insbesondere
durch den Verweis auf das Level-II-Wartungspersonal

Seite II von E32 eine O0ffentliche Zugadnglichkeit

dokumentiert (Entscheidungsgrinde 17.4.1 und 17.4.2).
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Dies Uberzeugt die Kammer aus den folgenden Grinden

nicht:

Dokument E32 ist ein mit der Bezeichnung "Technical

Presentation" Uberschriebenes Dokument, das

StraBenfrasen des Typs PM-200 von Caterpillar betrifft.

a)

Auf Seite II von E32 wird darauf verwiesen, dass es
sich bei dem Dokument um einen Leitfaden fir
Veranstaltungen ("meeting guide") handelt, der aus
mehreren Folien und hierzu vorzutragenden

Informationen ("slides and script") besteht.

Als Zielgruppe der Veranstaltung wird auf Seite II
Level-II-Wartungspersonal mit grundlegenden
Kenntnissen der Maschinenwartung, diagnostischer
Ausristung und Verfahren zum Testen und Justieren

genannt.

Der Zeitaufwand fir die Veranstaltung wird auf
Seite II auf 16 Stunden geschatzt ("Estimated Time:
16 Hours").

Ziel ist es gemaB der auf Seite 260 wiedergegebenen
Aufzahlung, dass an der Schulung teilnehmendes
Wartungspersonal danach in der Lage sein sollte,
Komponenten der Maschine und deren Lage zu
benennen, sowie ihre Funktion zu erkldren. Ferner
sollten die Teilnehmer in der Lage sein, sowohl das
hydraulische, als auch elektrische System der

Maschine zu erklaren.

Im gesamten Dokument E32 (beispielsweise laut der
Zielbeschreibung auf Seite II unter "Objectives"

oder in der Zusammenfassung auf Seite 260) wird
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L2,

L2,
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dabei vom zu schulenden Wartungspersonal in der

dritten Person Plural gesprochen.

Aus den vorstehenden Informationen ist es fiur die
Kammer offensichtlich, dass mit Hilfe von E32 eine
Schulung fir Wartungspersonal erstellt werden soll. E32
ist daher als Wissenssammlung zur Erarbeitung einer

Schulung zu verstehen.

E32 richtet sich dabei entgegen der Auffassung der
Einspruchsabteilung nicht direkt an die
Schulungsteilnehmer (also das Level-II-
Wartungspersonal), sondern an den Schulungsleiter der
Schulung, der aus dem Dokument E32 Bilder ("slides™)
entnehmen kann und Hintergrundinformationen zu den auf
den Bildern jeweils gezeigten Details der Maschine
erhalt ("script"). So kann der Schulungsleiter eine
Schulung erstellen, die alle wesentlichen Punkte zur
StraBenfrase des Typs PM-200 enthalt.

Nur so lédsst sich erklé@ren, dass Schulungsziele
definiert werden, Zeiten fir die Schulung genannt
werden und vor allem von den Schulungsteilnehmern immer

in der dritten Person Plural gesprochen wird.

Der Schulungsleiter selbst ist jedoch kein Teil der
Offentlichkeit. Dies wird von den Parteien auch nicht

bestritten.

Die Beschwerdefilhrerin-Einsprechende behauptete aber,
dass E32 an die Teilnehmer der Schulung verteilt worden
sei, die als Offentlichkeit zu verstehen seien. Ein
separater Nachweis hierfiir sei nicht notwendig, da man
bei lebensnaher Betrachtung davon ausgehen konne, dass
ein gedrucktes Dokument auch immer zeitnah an die

Offentlichkeit verteilt werde.
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Die Einspruchsabteilung war dieser Sicht in ihrer

Entscheidung gefolgt.

Voraussetzung fir die Anwendung der Rechtsprechung zu
gedruckten Werbematerialien ist aber, dass diese auch
erkennbar zur Verteilung an Mitglieder der
Offentlichkeit vorgesehen sind. Andernfalls muss die
Verteilung nachgewiesen werden. Hieran fehlt es

vorliegend.

a) E32 stellt entgegen der Argumentation der
Beschwerdefilhrerin-Einsprechende und auch entgegen
der Entscheidung der Einspruchsabteilung kein
Dokument dar, das ahnlich einem Prospekt in hohen
Stickzahlen gedruckt und als Werbematerial an
potentielle, nicht der Geheimhaltung unterliegende
Dritte verteilt wird. Ein Leitfaden zur Erstellung
einer Schulung ist kein sich an die breite
Offentlichkeit wendendes Werbemittel, sondern wird
iblicherweise nur von den Schulungsleitern
verwendet, nicht jedoch zwangslaufig an Dritte
weitergegeben. Eine interne Weitergabe im

Unternehmen ist aber als nichtoffentlich anzusehen.

b) Die fir Prospekte entwickelte standige
Rechtsprechung ist im vorliegenden Fall daher

gerade nicht anwendbar.

Eine konkrete Verdffentlichungshandlung von E32 wurde

auch nicht dargelegt und nachgewiesen.

Die Kammer stellt fest, dass im vorliegenden Fall dabei
als BeweismaBstab ein Nachweis zur vollen Uberzeugung

der Kammer zu fihren gewesen ware, der Uber die bloBe



4.
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Abwadgungen von Wahrscheinlichkeiten hinausgeht.

a)

Insofern folgt die Kammer nicht der Auffassung der
Beschwerdefilhrerin-Einsprechenden (siehe Schreiben
vom 3. Januar 2023, Seite 2, Punkt 1.), dass
vorliegend ausnahmsweise vom hohen BeweismaBstab
eines lickenlosen Nachweises abgewichen werden
kénne, da durch E72 nachgewiesen sei, dass die
Patentinhaberin die in E32 dargestellte
StraRenfrase PM200 als einen Stand der Technik

akzeptiert habe.

Unabhadngig von der Aussagekraft und der Bedeutung
der E72 als Beweismittel (siehe unten) liegen E32
und die auf dieser Basis moglicherweise
abgehaltenen Schulungen ausschlieRlich in der
Sphare der Beschwerdefihrerin-Einsprechenden, die
den Leitfaden E32 fur diese Schulungen entwickelte.
Sie hatte daher uneingeschrankten Zugang zu allen

Beweismitteln.

Eine entsprechende Ubergabe von E32 hidtte daher

lickenlos und jenseits vernunftiger Zweifel

nachgewiesen werden miissen. Dies war nicht der Fall.

a)

Die Beschwerdefilhrerin-Einsprechende hat zwar auf
das Zeugenangebot des Zeugen Sansone verwiesen, der
angeblich Aussagen dazu treffen kdénne, ob E32 auch

konkret an Schulungsteilnehmer verteilt wurde.

Einem Zeugenangebot ist aber nur dann nachzugehen,
wenn der Vortrag der Partei konkrete, fir die zu
treffende Entscheidung erhebliche Tatsachen
enthalt, die der Zeuge angabegemal bestatigen
kébnnen soll. Ein Zeugenangebot darf dagegen nicht

dazu verwendet werden, Tatsachen, die die Partei
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selbst nicht kennt oder nur vermutet, mittels des

Zeugen 1in das Verfahren einzufihren.

Der von der Beschwerdefiihrerin-Einsprechenden
wiederholt an verschiedenen Stellen des Verfahrens
zu diversen Sachverhalten angebotene Zeuge Sansone
wurde von der Beschwerdefiihrerin-Einsprechenden in
keinem der Schriftsdtze als Zeuge dafiir angeboten,
dass auf einer konkreten Schulung das Dokument E32
an die Schulungsteilnehmer iberreicht wurde. Er
selbst geht in seiner schriftlichen Aussage E61
auch nicht auf konkrete Ubergaben von E32 im Rahmen

von bestimmten Schulungen ein.

Soweit die Beschwerdefithrerin-Einsprechende auf
ihren Vortrag im Einspruchsverfahren verweist,
konkret auf Seite 6 des von ihr eingelegten
Einspruchs, ist festzustellen, dass Herr Sansone
dort nur als Zeuge flir "weitere Details oder
Erklarungen zu den oben genannten Maschinen und

damit verbundenen Dokumenten" angeboten wird.

i) Ein derart pauschales Zeugenangebot stellt
jedoch keine ausreichende Substantiierung
eines Zeugenvortrags dar. Insbesondere wird
hier nicht substantiiert, dass der Zeuge
Sansone bezeugen konne, dass E32 bei
bestimmten Schulungen zu einem bestimmten
Zeitpunkt an einen bestimmten Teilnehmer
verteilt wurde. Letztlich bleibt in der
Passage auf Seite 6 des
Einspruchsschriftsatzes offen, zu welchem
konkreten Sachverhalt der Zeuge Sansone

uberhaupt Aussagen treffen kann.
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ii) Somit handelt es sich bei diesem
Zeugenangebot nur um ein unspezifisches
Ausforschungsangebot, d.h. ein Angebot an
das entscheidende Gremium (hier die
Einspruchsabteilung), noch fehlende Details
im Sachvortrag der Beschwerdefihrerin-
Einsprechenden durch eigene Nachforschungen

und Befragung von Zeugen zu erganzen.

iii) Es ist jedoch nicht Aufgabe der
Einspruchsabteilung bzw. Kammer, bestehende
Licken in der Argumentation einer Partei zu
erkennen und durch eigene Ermittlungen
zugunsten dieser Partei zu schlieBen. Die
Einspruchsabteilung bzw. Kammer ermittelt
den Sachverhalt idblicherweise nicht von
Amts wegen, sondern fuBt ihre Entscheidung
auf den von den Parteien vorgelegten

Argumenten und Beweismitteln.

e) Auch das im Beschwerdeverfahren erneut
unterbreitetet Angebot, den Zeugen Sansone zu
héren, "um Licht auf die Frage der O0ffentlichen
Zuganglichkeit von E32 zu werfen", vgl. Schriftsatz
vom 3. Januar 2023, Seite 6, drittletzter Absatz,
stellt sich nach den anzuwendenden Kriterien als

bloBer unzuldssiger Ausforschungsantrag dar.

f) Daher bestand weder fir die Einspruchsabteilung,
noch fir die Kammer eine Veranlassung, den Zeugen
Sansone zu konkreten Ubergaben von E32 an bestimmte
Personen im Rahmen einer (oder mehrerer) konkreten

Schulung (en) zu befragen.

.4.3 Weitere konkrete Zeugenangebote und/oder Beweismittel

hinsichtlich der &6ffentlichen Zuganglichkeit von E32 im
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Rahmen wenigstens einer der Schulungen liegen nicht
vor. Insbesondere sah die Kammer keine Veranlassung,

den Zeugen Dalla zu befragen.

a) Die Beschwerdefiihrerin-Einsprechende bot mit ihrem
Schreiben vom 10. November 2023 auch Herrn Davide
Dalla als Zeugen an, konkretisierte aber analog zum
Zeugen Sansone nicht, was der Zeuge Dalla aussagen

konne.

b) Die Beschwerdefiihrerin-Einsprechende fiihrte nur auf
Seite 6 des Schreibens aus, dass der Zeuge Dalla
die Dokumente AO01l - AQ05 beisteuerte und als
Ausbilder in der Teilnehmerliste A05 genannt werde.
Dass der Zeuge Dalla aussagen kdnne, dass E32 an
die Teilnehmer der Schulung verteilt wurde, wurde

nicht geltend gemacht.

Die Kammer sieht es aus den vorstehenden Grinden daher
weder als ausreichend bewiesen an, dass E32 immer an
die Teilnehmer von Schulungen verteilt wurde, noch dass
E32 in wenigstens einem konkreten Fall an einen
Schulungsteilnehmer verteilt wurde. Es wurde daher von
der Beschwerdefiihrerin-Einsprechenden nicht
nachgewiesen, dass das Dokument E32 der Offentlichkeit

zuganglich gemacht wurde.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass E32 entgegen
der Entscheidung der Einspruchsabteilung keinen Stand
der Technik nach Artikel 54 (2) EPU darstellt.
Entsprechend kann die Neuheit des Gegenstands von
Anspruch 1 nicht mittels Dokument E32 als
druckschriftlicher Stand der Technik angegriffen

werden.
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Die Entscheidung der Einspruchsabteilung zum

Hauptantrag war daher aufzuheben.

1.7 Nachdem keine Ubergabe des Dokuments E32 an
Schulungsteilnehmer nachgewiesen wurde, kann offen
bleiben, ob die als Level-II-Wartungspersonal
bezeichneten Schulungsteilnehmer tatsachlich Teil der
Offentlichkeit und nicht etwa der Einsprechenden

zuzurechnen waren.

Miindlicher Vortrag in der Offentlichkeit auf Basis von E32

2. Der Inhalt von E32 wurde der Offentlichkeit auch nicht

durch mindliche Offenbarung zugadnglich gemacht.

2.1 Mit Schreiben vom 10. November 2023 brachte die
Beschwerdefihrerin-Einsprechende erstmals vor, dass der
Inhalt von E32 den Teilnehmern der Schulungen durch

mundlichen Vortrag zur Kenntnis gebracht worden sei.

2.2 Als Nachweis zweier konkreter Schulungen (in Minerbio
bzw. Peking) verwies die Beschwerdefihrerin-
Einsprechende auf die Dokumente A.01 - A.05 und bot als
weiteren Zeugen Herrn Davide Dalla an (siehe Schreiben
vom 10. November 2023, Seite 6, dritter Absatz).

2.3 Dieser Sachvortrag wurde erstmals nach Zustellung der
Ladung zur mindlichen Verhandlung vorgebracht. Die
Zulassung in das Verfahren unterliegt daher dem
Ermessen der Kammer unter Artikel 13(2) VOBK 2020.

2.3.1 Die Beschwerdefilhrerin-Patentinhaberin beantragte, den
Vortrag und die Dokumente A.01 - A.05 nicht zum

Verfahren zuzulassen.
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Nachdem die Beschwerdefihrerin-Einsprechende keine
stichhaltigen Grinde daflir aufgezeigt hat, dass
auBergewdhnliche Umstdnde fir das erst nach der Ladung
zur mindlichen Verhandlung erfolgte Vorbringen
vorliegen, wurden weder die Argumentationslinie an
sich, noch die Dokumente A0l - A05 von der Kammer zum
Verfahren zugelassen (Artikel 13(2) VOBK 2020).

a) Die Beschwerdefilhrerin-Einsprechende behauptete
zwar, der Sachvortrag und auch das Zeugenangebot
des Zeugen Dalla sei eine Reaktion auf den

Ladungsbescheid der Kammer gewesen.

b) Die Kammer stellte im Ladungsbescheid jedoch
lediglich fest, dass im Beschwerdeverfahren das
Dokument E32 nur als druckschriftlicher Stand der
Technik geltend gemacht wurde, nicht aber ein
konkreter miindlicher Vortrag basierend auf E32
(Punkt 1.5 des Ladungsbescheids). Diese
Feststellung kann nicht als idberraschende Wendung
im Verfahren angesehen werden, die eine
nachtragliche Erganzung des Parteienvortrags
rechtfertigen kdnnte, sondern stellt eine blolRe

Zusammenfassung des Vorbringens der Parteien dar.

c) Zudem hatte die Beschwerdefihrerin-Patentinhaberin
bereits in ihrer Beschwerdebegrindung auf Seite 4,
vierter Absatz darauf hingewiesen, dass zum Inhalt
eines moglichen konkreten Vortrags im Rahmen einer
Schulung keine Details vorgebracht wurden,
geschweige denn Beweismittel hierzu vorgelegt
wurden. Das Vorbringen zu den beiden konkreten
Schulungen hatte daher spatestens mit der Antwort
auf die Beschwerdebegrindung der

Beschwerdefilhrerin-Patentinhaberin erfolgen miissen
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und nicht erst nach dem Ladungsbescheid der Kammer
(siehe dazu auch T2843/19).

Offenkundige Vorbenutzung der Maschine PM-200 durch Verkauf

3. Es wurde auch keine offenkundige Vorbenutzung der
StraBenfrase des Typs PM-200 als Stand der Technik nach
Artikel 54 (2) EPU nachgewiesen.

3.1 Die Beschwerdefilhrerin-Einsprechende machte geltend,
dass mehrere Maschinen des Typs PM-200 im Sinne einer
gleichbleibenden Serienfertigung vor dem Prioritatstag
des Streitpatents an Dritte verkauft wurden, die der

Offentlichkeit angehdrten.

Als Nachweis der technischen Merkmale der Maschinen
verwies die Beschwerdefiihrerin-Einsprechende unter
anderem auf E32, aber auch auf die Bedienungsanleitung
E30 und die Ersatzteilliste E31. Dabei argumentierte
sie, dass diese Dokumente zeigen wiirden, dass Maschinen
mit den in diesen Dokumenten gezeigten technischen
Merkmalen gebaut und zahlreich verkauft wurden. Diese
Verkaufe wlirden zudem auch durch die Lieferscheine E68
belegt.

Die Einspruchsabteilung hatte hierzu keine Entscheidung

getroffen.

3.2 Analog zur Frage der Vorverdffentlichung von E32 ist
auch hier ein lickenloser Nachweis jenseits
verninftiger Zweifel als Beweismalstab zu verwenden, da
der Typ PM-200 von der Beschwerdefihrerin-
Einsprechenden produziert und vertrieben wird. Sie

muisste daher im Besitz aller notwendigen Dokumente zum
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Nachweis der Verkdaufe, sowie Informationen zu den

Eigenschaften der jeweiligen Maschine sein.

StraBenfrasen des vorliegenden Typs werden
iblicherweise nur in geringen Stuckzahlen hergestellt
und vertrieben, was zwischen den Parteien unstrittig

ist.

Die Kammer ist davon iberzeugt, dass die Maschinen
entgegen der Behauptung der Beschwerdefiihrerin-
Einsprechenden nicht in allen Bereichen standardisiert
sind, sodass nicht mit ausreichender Sicherheit davon
ausgegangen werden kann, dass jede Maschine des Typs
PM-200 den gleichen technischen Aufbau aufweist. Ganz
im Gegenteil koénnen die Maschinen in diversen Details
variieren, um einerseits individuellen Kundenwiinschen
gerecht zu werden, aber auch um andererseits stetigen

Weiterentwicklungen Rechnung zu tragen.

Hinsichtlich der erfindungsgemalen Ausgestaltung des
Frasenkastens weisen einige der Lieferscheine in E68
einen Zuschlag auf fir eine besondere Anpressmechanik
des Abstreifblechs mit steuerbarem Anpressdruck gegen
den Untergrund ("MOLDBOARD PRESS.ADJ, GROUND CNT") .

Die Ausgestaltung des Abstreifbleches ("moldboard") und
damit der Aufbau des fir die Beurteilung der Neuheit
und erfinderischen Tatigkeit des Streitpatents
relevanten Frasenkastens war somit nicht bei allen
Maschinen identisch, sondern konnte vom Kunden in
seiner Bestellung unterschiedlich gewdhlt werden

(zumindest mit oder ohne Anpressmechanik) .

Entsprechend offenbaren E30, E31, E32 und E68 nicht
eindeutig und zweifelsfrei, dass die StraBenfrasen des

Typs PM-200 im Sinne einer gleichbleibenden
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Serienfertigung mit identischem Aufbau produziert und
verkauft wurden, und dass sie alle den in E32 gezeigten
Bildern oder den Abbildungen in den weiteren Dokumenten

E30 und E31 in allen Details entsprochen haben.

Die Beschwerdefilhrerin-Einsprechende verwies weiter
darauf, dass E68 nicht nur beweisen wilirde, dass
zahlreiche Maschinen des Typs PM-200 verkauft worden
seien, sondern auch dass jeweils individuelle Verkaufe
an der Offentlichkeit zuzurechnende Dritte damit
dokumentiert seien, die die in E31, E30 und E32

gezeigten technischen Eigenschaften aufwiesen.

Die Kammer stellt fest, dass nur einem einzigen der in
Dokument E68 gebiindelten Lieferscheine (und zwar dem
Lieferschein vom 15. September 1995; Order 95-283-JGl)
sowohl der Kaufer, als auch der Verkaufer entnommen

werden kann.

Dabei handelt es sich beim Kaufer und Verkaufer
gleichermaBen um das Unternehmen Caterpillar Inc. -
d.h. der Verkauf war kein Verkauf an Dritte, die als
Teil der Offentlichkeit anzusehen sind, sondern ein
interner Verkauf innerhalb des Unternehmens. Der Kaufer

kann somit nicht als Offentlichkeit angesehen werden.

In allen anderen Lieferscheinen zum Typ PM-200 von
Caterpillar ist dagegen der Kaufer durch Schwarzung

unkenntlich gemacht.

Eine Vorbenutzung ist nach standiger Rechtsprechung nur
dann ausreichend substantiiert vorgetragen, wenn
Angaben vorliegen

i) wann die Vorbenutzung stattfand;

ii) was der Offentlichkeit zugidnglich gemacht

wurde; und
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iii) unter welchem Umstanden dies erfolgte, d.h.
wo, wie und durch wen der Gegenstand der
Benutzung der Offentlichkeit zuganglich

gemacht wurde.

Im vorliegenden Fall ist die Substantiierung in

Hinblick auf die Bedingungen ii) und iii) nicht

ausreichend.

a)

Zum einen kann aus dem Lieferschein und den darauf
verwendeten Kirzeln nicht abgeleitet werden, welche
technischen Merkmale die jeweilige Maschine
aufwies, da wie vorstehend bereits ausgefihrt nicht
davon ausgegangen werden kann, dass alle Maschinen
einen identischen Aufbau und damit identische
technische Merkmale hatten. Somit bleiben

wesentliche Details nach Bedingung ii) offen.

Insbesondere aber ist durch die Schwarzungen nicht
nachvollziehbar, ob es Kaufer gab, die als Teil der
Offentlichkeit anzusehen sind, und die Maschine so
der Offentlichkeit zugdnglich gemacht wurde. Auch
die Umstande der Vorbenutzung nach Bedingung iii)

sind daher nicht ausreichend substantiiert.

Da die Beschwerdefihrerin-Einsprechende nicht
angeboten hat, das Dokument E68 ohne Schwarzungen
vorzulegen oder diese zu erklaren, kann
dahinstehen, ob der Rabatt von 30%, der auf allen
Lieferscheinen ausgewiesen ist, dadurch erklart
werden kann, dass alle Kaufer "interne" Kaufer
waren, wie es die Beschwerdefiihrerin-

Patentinhaberin vorbrachte.
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Desgleichen wurde auch nicht bewiesen, dass

zumindest eine der Maschinen den in E32 gezeigten
Aufbau hatte.

i)

ii)

iii)

Die Beschwerdefilhrerin-Einsprechende machte
zwar geltend, dass zumindest die in den
Bildern von E32 gezeigte Maschine verkauft
worden sei. Im Bild 52 von E32 sei eine
Seriennummer erkennbar (P1C00276), die sich
auch auf einem der Lieferscheine in E68
wiederfande, so dass nachgewiesen sei,

welche Eigenschaften diese Maschine habe.

Dieses Argument wurde jedoch erstmals in
der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
vorgebracht. Nachdem die
Beschwerdefiihrerin-Einsprechende keine
stichhaltigen Grinde vorbringen konnte,
dass auBRergewdbhnliche Umstéande fir das
verspatete Vorbringen vorlagen, lieR die
Kammer diesen verspateten Vortrag nicht
mehr zu, Artikel 13(2) VOBK.

Insofern kann auch dahinstehen, ob alle in

E32 wiedergegebenen Bilder dieser Maschine
entstammten. Denkbar ware auch, dass
mehrere Maschinen verwendet wurden, so dass
nur das Bild Nr. 52 die Maschine mit
Seriennummer P1C00276 zeigt. Ebenfalls kann
die Frage offenbleiben,

ob die Maschine mit der Seriennummer
P1C00276 der Offentlichkeit zugédnglich
gemacht wurde. Auch hier ist nicht
ausgeschlossen, dass ein etwaiger Verkauf

nur firmenintern erfolgte.
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Die Beschwerdefihrerin-Einsprechende verwies auch bei
der Frage nach dem Verkauf konkreter Exemplare des Typs
PM-200 erneut auf den Zeugen Sansone, der angeblich zu
den Verkaufen Aussagen machen hatte kdnnen und in
diesem Zusammenhang die fehlenden Informationen zu den
Kaufern hadtte nachtraglich beisteuern konnen. Aus den
oben unter Punkt 1.4.2 d) genannten Grinden kam eine
als Ausforschung wirkende Befragung ins Blaue hinein

nicht in Betracht.

Somit wurde auch kein Verkauf wenigstens einer Maschine
des Typs PM-200 der Firma Caterpillar an nicht der

Geheimhaltung unterliegende Dritte bewiesen.

E31 als druckschriftlicher Stand der Technik

Auch die Dokumente E30 und E31 stellen keinen der
Offentlichkeit bekannten druckschriftlichen Stand der
Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPU dar.

Die Beschwerdefihrerin-Einsprechende argumentierte,
dass die Bedienungs- und Wartungsanleitung E30 und der
Ersatzteilliste (Parts Manual) E31 druckschriftlicher

Stand der Technik sei.

E30 tragt auf dem Deckblatt als Datum "March 2007",
wahrend E31 auf dem Deckblatt das Datum "February 2006"

ausweist.

Weder E30 noch E31 stellen aber an die breite
Offentlichkeit gerichtete Werbeprospekte dar, so dass
aus den gleichen, wie zu E32 bereits ausgefihrten
Grinden nicht davon ausgegangen werden darf, dass diese
Dokumente zeitnah der Offentlichkeit zugidnglich gemacht

wurden. Stattdessen ist die Kammer davon Uberzeugt,
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dass die Dokumente E30 und E31 nur im Rahmen eines
Verkaufs einer Maschine des Typs PM-200 mit der
ausgelieferten Maschine an den Kaufer iberreicht

wurden.

5.4 Nachdem aber kein konkreter Verkauf einer Maschine des
Typs PM-200 nachgewiesen wurde, kann es auch nicht als
erwiesen angesehen werden, dass ein Exemplar von E30

und/oder E31 an den jeweiligen Kaufer ubergeben wurden.

Dokument E72

6. Das Dokument E72 stellt keinen druckschriftlichen Stand
der Technik nach Artikel 54 (2) EPU dar.

E72 wurde erst am 19. Januar 2017 beim US Patentamt
eingereicht und damit mehrere Jahre nach dem
Prioritdtsdatum des Streitpatents. Zudem ist einem der
Bilder als Baujahr der darauf abgebildeten Maschine das
Jahr 2012 zu entnehmen, was auch mehrere Jahre nach dem
relevanten Datum des Streitpatents liegt. E72 und sein
Inhalt ist somit nachveroffentlicht. Dies ist

unstrittig zwischen den Parteien.

7. Das Dokument E72 kann auch nicht als Eingestandnis der
Beschwerdefihrerin-Patentinhaberin angesehen werden,
dass die auf den Fotografien von E72 gezeigte Maschine
Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPU darstellt.

7.1 Die Beschwerdefihrerin-Einsprechende argumentierte,
dass die Beschwerdefiilhrerin-Patentinhaberin mit E72
bereits explizit zugestanden habe, dass die in E72
abgebildete Maschine des Typs PM-200 Stand der Technik

im vorliegenden Verfahren sei.
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E72 enthalt auf Seite 3 den Satz
"Applicant admits that the two part scraper blade
design as seen in these photographs 1is a part of
the prior art."

und zeigt eine Reihe von Fotografien einer

StraBenfrase.

Beim in vorstehender Passage genannten Anmelder handelt
es sich ausweislich der ersten Seite von E72 um
"Koétting et al.".

Die Vermutung liegt daher nahe, dass der die Erklarung
E72 abgebende Anmelder identisch ist mit Heinz Kotting,
einem der Erfinder der im vorliegenden Streitpatent
beanspruchten Erfindung. Heinz Kotting ist jedoch nicht
identisch mit der Beschwerdefiihrerin-Patentinhaberin
Wirtgen GmbH, und damit der Anmelderin des vorliegenden
Streitpatent, so dass flir die Kammer nicht erkennbar
ist, warum die Aussagen von Herrn Koétting der
Beschwerdefihrerin-Patentinhaberin zugerechnet werden

konnten oder gar mussen.

Des weiteren gesteht E72 nur zu, dass die in den
Bildern von E72 zu sehende zweiteilige Ausgestaltung
des Abstreifblechs Stand der Technik darstellt.
Hinsichtlich anderer fir eine Vorwegnahme des
Patentgegenstandes relevanter Merkmale, etwa der
seitlichen Fihrung des Abstreifblechs und/oder weiteren
auf den Bildern zu sehenden Details kann E72 kein

Eingestandnis entnommen werden.

Daher ist keine der offenkundigen Vorbenutzungen der
StraBenfrase des Typs PM-200 der Firma Caterpillar und
auch keines der mit diesem StraBenfrédsentyp in
Verbindung stehenden Dokumente E30, E31, E32, E34, E68
oder E72 Stand der Technik gemdB Artikel 54 (2) EPU.
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Weitere offenkundige Vorbenutzungen

9. Die Beschwerdefihrerin-Einsprechende brachte im
Einspruchsverfahren zusatzlich zu den auf der
StraBenfrase PM-200 von Caterpillar basierenden
Argumentationslinien eine Vielzahl weiterer
Argumentationslinien vor, die auf anderen Typen von

StraBenfrasen beruhen.
9.1 Zu diesen weiteren Angriffen hat die
Einspruchsabteilung bisher keine Entscheidung

getroffen.

9.2 Die Kammer sah es daher als zweckdienlich an, die Sache
gemal Artikel 11 VOBK 2020 zur Untersuchung dieser
weiteren Argumentationslinien an die

Einspruchsabteilung zurickzuverweisen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:
1. Die angegriffene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur

weiteren Entscheidung zuriickverwiesen.
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