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Sachverhalt und Antrédge

IT.
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Die Beschwerdefiihrerin hat gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung iiber den Widerruf des europdischen
Patents Nr. 390 810 Beschwerde eingelegt. Die
Einspruchsabteilung war der Auffassung, dafs der
Gegenstand des geltenden Anspruches 1 vom

7 November 1994 gemifR Artikel 54 (3) und (4) EPU
gegeniiber dem Inhalt der El: EP-A-286 804, sowelit er
durch die urspriinglichen Unterlagen fiir Dokument E2: DE-
U-8 705 548 (Prioritdtsdokument) gedeckt sei, fir die in
El benannten Vertragsstaaten BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI
und NL nicht neu sei. Im iibrigen sei der Gegenstand
dieses Anspruches 1 gegeniiber weiterem zitierten Stand

der Technik nicht erfinderisch.
Der Anspruch 1 vom 7. November 1994 lautet wie folgt:

w1. Erdseilluftkabel mit integrierten optischen
iilbertragungselementen (5, 6, 7, 25, 26, 27, 28), das aus
mehreren Verseilelementen besteht, von denen mindestens
eines mindestens ein optisches Ubertragungselement
enthilt, wobei das Kabel einen zentralen Stahldraht (1)
aufweist, auf den eine oder mehrere Lagen von
Stahldrihten (2, 3, 4) aufgeseilt sind und wobei um den
so gebildeten Verseilkern herum mindestens eine Lage von
Verseilelementen (11) aus hartem Aluminium oder einer

gut leitenden Aluminiumlegierung angeordnet ist,
dadurch gekennzeilchnet,

daR in mindestens einer Stahldrahtlage mindestens ein
Stahldraht im Verseilverband durch optische
Ubertragungselemente (5, 6, 7) ersetzt ist, ausgenommen
solche Erdseilluftkabel, bei denen.in einer ersten Lage
aus 5 Stahldrihten ein optisches Ubertragungselement

vorgesehen ist."
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In einer Anlage zur Ladung fur die miindliche Verhandlung
wies die Kammer darauf hin, daf® durch die
Einspruchsabteilung mangelnde Neuheit geméf

Artikel 54 (3) und (4) EPU flr den Gegenstand des

Anspruches 1 vermutlich zu Recht festgestellt wurde.

Mit Schreiben vom 18. Dezember 1997 reichte die
Beschwerdefiihrerin daraufhin als Hilfsantrag neue
Patentanspriiche 1 bis 5 und Beschreibungsteile ein. Der

Anspruch 1 dieses Hilfsantrages lautet wie folgt:

"1 . Erdseilluftkabel mit den folgenden Merkmalen:

a) ein zentraler Stahldraht (1) und ein auf den
sentralen Stahldraht (1) aufgeseilte innere Lage von
ersten und zweiten Verseilelementen (r - 7, 21 - 27)

bilden einen Verseilkern, wobei

al) die ersten Verseilelemente als
Stahldrdhte (2 - 4; 21 - 24) ausgebildet
sind,

az) mehrere jeweils mit einer Hille (12)

versehene optische Ubertragungselemente (5 -
7, 25 - 28) als zweite Verseilelemente dienen

und

al) jedes der zweiten Verseilelemente (5 - 7,
25 - 28) zwei erste Verseilelemente (2 - 4,
21 - 24) als nidchste Nachbarn hat,

b) mindestens eine &dufésere Lage von dritten
Verseilelementen (11, 29) ist auf dem Verseilkern
derart angeordnet, daf auf jedem der sich am

zentralen Stahldraht (1) abstiitzenden ersten



0274.D

- 3 - T 0041/96

Verseilelemente (2 - 4, 21 - 24) zumindest eines der
aus hartem Aluminium oder einer gut leitenden
Aluminiumlegierung bestehenden dritten
Verseilelemente (11, 29) aufliegt."®

In der miindlichen Verhandlung vom 15. Januar 1998 und in
der Beschwerdebegriindung argumentierte die Beschwerde-

fiihrerin im wesentlichen wie folgt:

Der Hauptantrag (siehe obigen Abschnitt II) sei ohne
weitere Diskussion entscheidungsreif, da die
diesbeziiglichen Argumente bereits in der Beschwerde-
begriindung vom 6. Mdrz 1996 dargelegt worden seien. Dort
war ausgefiihrt worden, daf von Dokument E2 nicht das
eingetragene deutsche Gebrauchsmuster DE-U-8 705 548 als
Prioritatsdokument fiir die Entgegenhaltung El geméafd
Artikel 5S4 (3) und (4) EPU herangezogen werden dirfe,
weil die urspriinglichen Unterlagen fir dieses
Gebrauchsmuster durch verschiedene Eingaben nachtrédglich
verindert worden seien. Im Gegensatz zum Gebrauchs-
muster E2 seien die hierzu urspriinglich eingereichten
Schutzanspriiche 1 bis 3 nicht aufeinander rilickbezogen
gewesen, sondern hdtten voneinander unabhédngige,
selbststdndige und nicht verkniipfte Ausfiihrungsformen
beinhaltet. Demgemidffs sei die Neuheit des Gegenstandes
des geltenden Anspruches 1 (Hauptantrag) gegen die
Gegenstidnde der urspriinglich eingereichten

Anspriiche 1, 2 und 3 des Prioritdtsdokumentes fiir sich
allein zu betrachten und als gegeben anzusehen. Weitere
Ausfiihrungen in der Beschwerdebegriindung betreffen die
erfinderische Titigkeit des Gegenstandes dieses

Anspruches 1 (Hauptantrag) aufgrund anderer Dokumente.

Nach Unterbrechung der miindlichen Verhandlung aufgrund
von Einwinden der Beschwerdegegnerinnen I und III
(Einsprechende I und III) gegen den Hilfsantrag im
Zusammenhang mit den Bestimmungen des Artikels 123 (2)

und (3) EPU und der hierzu in der Verhandlung
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vorgelegten DE-A-3 205 616 (siehe dazu Abschnitt VI.2)
vertrat die Beschwerdefiihrerin die Auffassung, daf® der
Anspruch 1 gemdf Hilfsantrag diese Bestimmungen nicht
verletze. Die Beschwerdefiihrerin begriindete ausfiihrlich,
warum der Gegenstand dieses Anspruches 1 gegeniiber dem
anderen im Einspruchsverfahren genannten Stand der

Technik erfinderisch sei.

Die Beschwerdegegnerinnen brachten im wesentlichen

folgendes vor:

Der Hauptantrag sei entscheidungsreif, da bereits in der
Erwiderung auf die Beschwerdebegriindung dargelegt worden
sei, daR fir eine Uberprifung nach Artikel 54 (3)

und (4) EPU nicht nur die Anspriiche in der urspriinglich
eingereichten Fassung (vgl. urspringliche Schutz-
anspriiche zu E2 vom 13. April 1987, eingereicht von der
Beschwerdegegnerin II mit Schreiben vom 12. Juni 1996),
sondern der gesamte Inhalt dieser urspriinglich
eingereichten Unterlagen (die vorgenannten Anspriiche,
Beschreibung Seite 1, eingereicht von der Beschwerde-
gegnerin II mit Schreiben vom 12. Juni 1996, Seiten 2
und 3 sowie ein Blatt Zeichnungen wie in E2) zu
beriicksichtigen sei, wie er vom Fachmann verstanden
werde. Aus den urspriinglich eingereichten
Anmeldungsunterlagen zu E2 kénne der Fachmann aber
erkennen, daR trotz dreier voneinander unabhédngig
formulierter Patentanspriiche nicht drei selbststédndige
Aus fiihrungsformen offenbart waren, sondern lediglich
Weiterbildungen des im urspriinglichen Schutzanspruch 1
angegebenen Gegenstandes. Fur die in El1 angegebenen
Vertragsstaaten sei der Gegenstand des Anspruches 1
gemdfs Hauptantrag durch den von der Prioritdt gedeckten

Inhalt von El (urspriingliche Unterlagen zu E2)
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neuheitschidlich getroffen. Im ilbrigen sei der
Gegenstand dieses Anspruches 1 gegeniiber weiterem im
Einspruchsverfahren genannten Stand der Technik auch

nicht erfinderisch.

Hinsichtlich des Hilfsantrages bezweifelte die
Beschwerdegegnerin I aufgrund des Textes in Spalte 3,
zeile 18 der Patentschrift die ausreichende Offenbarung
fiir Merkmal a3). Die Beschwerdegegnerin III wies
daraufhin, daR das Patent schon im November 1995
widerrufen worden sei, ihr jedoch erst etwa 10 Tage vor
der miindlichen Verhandlung vom 15. Januar 1998 der
Hilfsantrag zugegangen sei. Ein so spéat eingereichter
Hilfsantrag misse als verspdtet zuriickgewiesen werden,
wenn er nicht eindeutig gewdhrbar sei. Dies sei aber
nicht der Fall, denn der neue Anspruch 1 verstofle gegen
die Bestimmungen des Artikel 123 (3) EPUJ. Im Gegensatz
zum Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 erlaube der
Anspruch 1 gemdf Hilfsantrag niamlich, daf die zweiten
(optischen) Verseilelemente im Verseilverband die ersten
(Stahldraht) Verseilelemente nicht nur "ersetzen"”,
sondern auch in von den ersten Verseilelementen nicht
ausgefiillten Zwischenrdumen zwischen den ersten
Verseilelementen und dem zentralen Stahldraht vorgesehen
werden. Zum Nachweis dafiir, dafs Lichtleiter bzw.
optische Ubertragungselemente gemidR Stand der Technik
auch in solchen Zwischenrdumen angeordnet werden koénnen,
reichte die Beschwerdegegnerin III in der Verhandlung
die Druckschrift DE-A-3 205 616 ein. Wihrend gemdf den
Patentunterlagen, insbesondere auch dem erteilten
Anspruch 2, die optischen Ubertragungselemente nur mit
einer bestimmten Hiille, ndmlich aus einem Polyetherimid
oder gemidR Beschreibung alternativ aus einem
aromatischen Polyamid, aus Polyoxymethylen oder aus
einem Fluorpolymeren versehen sein sollen, beinhalte der
Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag keinerlei Einschrénkung
beziiglich des Hiillenmaterials und gehe daher iiber den

Inhalt des Streitpatentes in der urspriinglich
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eingereichten Fassung hinaus. Dies gelte auch fiir das in
Merkmal b) angegebene Aufliegen von zumindest einem
dritten Verseilelement auf jedem ersten Verseilelement.
Die Beschwerdegegnerinnen I und II bezweifelten die
erfinderische Tdtigkeit fiir den Gegenstand des
Anspruches 1 (Hilfsantrag) gegeniiber weiterem im

Einspruchsverfahren genannten Stand der Technik.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die

Aufrechterhaltung des Patentes in gedndertem Umfang

a) gemidR Hauptantrag mit den Anspriichen 1 bis 3

vom 7. November 1994, ansonsten wie erteilt;

b) gemaR Hilfsantrag mit den Anspriichen 1 bis 5,
eingereicht mit Schreiben vom 18. Dezember 1997,
Beschreibung Spalte 1 gemdfs Anlage B mit den
Einfiigungen I/II gemdf den Anlagen C und D,
eingereicht mit Schreiben vom 18. Dezember 1997 sowie
Spalte 2, Zeile 1 bis Spalte 3, Zeile 23 und

Figuren 1 und 2 der Patentschrift.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden) beantragten

die Zuriickweisung der Beschwerde der Patentinhaberin.

Entscheidungsgriinde

0274.D

Die Beschwerde ist zulédssig.

Neuheit fiir den Gegenstand des Hauptantrages

GemaR Artikel 54 (3) und (4) EPU gehdrt zum Stand der
Technik auch der Inhalt europdischer Patentanmeldungen
in der urspriinglich eingereichten *Fassung, deren

Anmelde- bzw. Prioritdtsdatum vor dem Anmeldetag des
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angefochtenen Patents liegt, die aber gemdf

Artikel 93 EPU an oder nach diesem Tag verdffentlicht
worden sind, soweit in der friiheren und der spdteren
Anmeldung (bzw. dem Patent) dieselben Staaten benannt
sind. Hierbei geht es jedoch lediglich um eine
Neuheitspriifung. Unter dem Inhalt der friheren Anmeldung
ist die gesamte urspriingliche Of fenbarung zu verstehen,
also die Beschreibung, die Zeichnungen und die
Patentanspriiche und nicht nur letztere. Die
Priorititsunterlagen dienen dabei lediglich zur
Bestimmung, inwieweit der Prioritdtstag auf die
Offenbarung der europdischen Patentanmeldung Anwendung

findet.

Hinsichtlich der Prioritdt wvon El: EP-A-286 804 ist die

urspriinglich eingereichte Fassung zu

E2: DE-U-8 705 548 mit deren Beschreibungsseiten 2, 3

und Figur 1/1 sowie

Beschreibungsseite 1 und Anspriiche 1 bis 3 vom
13. April 1987, zur vorliegenden Beschwerdesache
eingereicht von der Beschwerdegegnerin II mit

Schreiben vom 12. Juni 1996

maRgeblich.

Die Patentanspriiche 1 bis 3 vom 13. April 1987 zu E2
sind zwar unabhidngig. Sie sind jedoch - wie auch die
Bezugszeichen (z. B. (2) in den Anspriichen 1 und 3) und
die direkten Artikel belegen - durch eine Bezugnahme auf
ein einziges Ausfiihrungsbeispiel mit einer einzigen
Figur verbunden. Dieses einzige Ausfithrungsbeispiel soll
die Erfindung (also nicht mehrere) verdeutlichen (vgl.
Beschreibung Seite 2, drittletzter und letzter Abschnitt
von E2). Das Bezugszeichen " (2)" bezieht sich gemdfl
Anspruch 1 vom 13. April 1987 allgemeiner auf einen

"Kerndraht", der gemdR Anspruch 3 spezieller ein "Kern-
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Stahldraht" sein kann. Die Angabe "mindestens zwei
Drahtlagen (3 und 4)" in 7zeile 3 des Anspruches 1
belegt, dafl neben dem Kerndraht (2) auch mehr als zwei
Drahtlagen vorhanden sein kénnen. Es ist fir den
Fachmann daher klar, daf der im Anspruch 1 vom

13. April 1987 angegebene Kerndraht (2) die Ausfihrung
eines Kern-Stahldrahtes (2) und der Begriff
'Drahtlagen (3 und 4)" im Anspruch 1 den im Anspruch 3
vom 13. April 1987 verwendeten engeren Begriff "Lagen

von Stahldrdhten" mit umfafst.

Die Prioritdt fir die im vorliegenden Fall relevanten
Teile von El (vgl. Spalte 2, Zeile 23 bis Spalte 3,
zeile 7; Spalte 3, Zeilen 36 bis 42; Anspriiche 1 und 5)
ist daher gegeben. Gemdfs Spalte 1, Zeilen 26 und 27 des
angegriffenen Patents und der Eingabe der Beschwerde-
fiilhrerin vom 10. Juni 1996, Seite 2, vorletzter
Abschnitt, kann der im vorliegenden Anspruch 1 des
Streitpatents verwendete Begriff "optisches
{ibertragungselement" entweder einen einzelnen Licht-

wellenleiter oder ein Lichtwellenleiterbiindel umfassen.

In ihrer urspriinglich eingereichten Fassung
(urspriingliche Unterlagen zu E2) betrifft El daher ein
Erdseilluftkabel (vgl. E2, Beschreibung Seite 2,
viertletzte und drittletzte Zeile, die Begriffe
"Freileiterseilen" und "Erdseilen") mit integrierten
optischen Ubertragungselementen (5, 6), das aus mehreren
Verseilelementen (1, 6) besteht, von denen mindestens
eines mindestens ein optisches ibertragungselement (6)
enthilt, wobei das Kabel einen zentralen Stahldraht (2;
vgl. Anspruch 3 vom 13. April 1987) aufweist, auf den
eine (vgl. Anspruch 3) oder mehrere Lagen (gemafs
Anspruch 1 mindestens zwei Drahtlagen 3 und 4 und

ein LWL - Rdhrchen (5) in einer unterhalb der obersten
Lage (4) befindlichen Drahtlage eingeseilt) aufgeseilt
sind und wobei um den so gebildeten Verseilkern herum

mindestens eine Lage (4) von Verseilelementen aus
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Aluminium oder einer Aluminiumlegierung (vgl.

Anspruch 3) angeordnet ist. Da die oberste Drahtlage
aus ALU insbesondere bei der Verwendung als Erdseil und
fiir die Energieilibertragung im Gegensatz zu den
Stahldrihten gut leitend sein muf, ist notwendigerweise
eine gut leitende Aluminiumlegierung zu verwenden. Wegen
des auf Beschreibung Seite 2, zweiter Abschnitt
geforderten Druckschutzes mufs es hartes Aluminium sein.
GemiR der Figur und den Anspriichen 1 und 3 ist in der
Stahldrahtlage (3) ein Stahldraht im Verseilverbund
durch optische Ubertragungselemente (LWL - Biindel 6)
ersetzt. Dies gilt gemif Anspruch 1 und Beschreibung
Seite 3 allgemein und nicht nur fir solche Erdseil-
luftkabel, bei denen gemdf Anspruch 3 in einer ersten
Lage aus funf Stahldré&hten ein optisches Ubertragungs-

element vorgesehen ist.

Damit beriicksichtigt der Disclaimer in Anspruch 1 des
Hauptantrags den Inhalt von El nur unvollstdndig und

vermag die Neuheit dieses Anspruchs nicht zu begriinden.

Fiir die auch in El benannten Vertragsstaaten BE, CH, DE,
FR, GB, IT, LI und NL mangelt es dem Gegenstand des
Anspruches 1 gemifs Hauptantrag daher an der Neuheit. Die
Beschwerdefiihrerin hat nicht beantragt, das Patent nur
mit den restlichen Benennungen AT, SE
aufrechtzuerhalten. Der Gegenstand des Anspruches 1
erfiillt daher die Bestimmungen des Artikels 52 (1) in
Verbindung mit Artikel 54 (3) und (4) EPU nicht. Der

Hauptantrag ist daher nicht gewdhrbar.
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Hilfsantrag unter Bertlicksichtigungen der Bestimmungen
der Artikel 123 (3) und (2) EPU

Artikel 123 (3) EPU

GemifR dem erteilten Anspruch 1 soll in mindestens einer
Stahldrahtlage mindestens ein Stahldraht im
Verseilverband durch optische Ubertragungselemente
ersetzt sein. Dies bedeutet, daf nach der Definition
dieses Anspruchs ein oder mehrere optische
Ubertragungselemente den im Verseilverband fiir einen
Stahldraht vorgesehenen Raum einnehmen soll(en), was
durch die Beschreibung und die Figuren 1 und 2 bestidtigt
wird. Wie von der Beschwerdegegnerin III zutreffend
dargelegt wurde, erfafst die Formulierung des

Anspruches 1 gemdfs Hilfsantrag dariiber hinaus aber auch
Erdseilluftkabel, bei denen die zweiten (optischen)
Verseilelemente im Verseilverband die ersten
(Stahldrdhte) Verseilelemente nicht "ersetzen®, sondern
in von den ersten Verseilelementen nicht ausgefiillten
swischenrdumen zwischen den ersten Verseilelementen und
dem zentralen Stahldraht vorgesehen werden. Dieser Fall
wird durch die Formulierung von Anspruch 1 des
Hilfsantrags nicht ausgeschlossen, indem auch so eine
auf den zentralen Stahldraht aufgeseilte innere Lage von
sich beriihrenden ersten Verseilelementen (Stahldréhten)
und zweiten Verseilelementen (optische Ubertragungs-
elemente) vorhanden ist, die zusammen mit dem zentralen
Stahldraht einen Verseilkern bilden und wobeil jedes der
zweiten Verseilelemente (optische {ibertragungselemente)
zwei erste Verseilelemente (Stahldrédhte) als néchste
Nachbarn hat. Die Formulierung des Anspruches 1 geméf
Hilfsantrag umfaft also L&sungen, bei denen kein
Stahldraht in der Stahldrahtlage durch optische
{lbertragungselemente ersetzt ist. Obwohl der Anspruch 1
gemdR Hilfsantrag gegeniiber dem erteilten Anspruch 1

anderweitig eingeschrénkt ist, ist der Schutzbereich des
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hilfsweise eingereichten Anspruches 1 durch den Wegfall
des riaumlichen Ersatzes flir einen Stahldraht im
Verseilverband erweitert. GemiR Artikel 69 (1) EPU wird
der Schutzbereich des europdischen Patentes durch den
Inhalt der Patentanspriiche bestimmt. Die Beschreibung
und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der
Patentanspriiche heranzuziehen. Die Beschreibung und die
Zeichnungen lassen jedoch nicht erkennen, daf das

Wort "ersetzt" im erteilten Anspruch 1 irgendeine andere
Bedeutung als das rdumliche Ersetzen haben soll. Der
Anspruch 1 gemdf Hilfsantrag verstdRt somit gegen die
Bestimmungen des Artikel 123 (3) EPU und ist allein aus

diesem Grunde nicht gewdhrbar.
Artikel 123 (2) EPU

Gemifs Merkmal a2) sollen die optischen Ubertragungs-
elemente allgemein mit einer Hille versehen sein. Der
erteile Anspruch 2 und die Beschreibung sehen jedoch als
Schutz gegen die hohen Temperaturen der Aluminiumdrédhte
im Kurzschlufzfall und gegen mechanische Beschddigungen
eine Hiille aus einem Polyetherimid oder alternativ aus
einem aromatischen Polyamid, aus Polyoxymethylen oder
aus einem Fluorpolymeren vor. Fur eine Verallgemeinerung
derart, daR fiir die Hiille beliebig anderes Material
verwendbar ist, findet sich weder in den Patent-
unterlagen noch in den urspriinglich eingereichten
Unterlagen eine Stiitze, so daf eine Verallgemeinerung
auf eine Hiille ohne Materialangabe gegen die
Bestimmungen des Artikel 123 (2) EPU verstdfRt. Bei
dieser Sachlage eriibrigt es sich, auf die Einwédnde der
Beschwerdegegnerinnen I und III hinsichtlich der
ausreichenden Offenbarung der Merkmale a3) und b)

einzugehen.
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3.3 Der Anspruch 1 gemé&ft Hilfsantrag verstofit somit gegen
die Bestimmungen des Artikel 123 (2) und (3) EPUU. Er ist

demzufolge nicht gewdhrbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

Der Geschiftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

MW&W

W. J. L. Wheeler
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