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Akt enzei chen: T 0690/ 96 -

Europaisches European Office européen
Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

3.4.2

ENTSCHEI DUNG

der Techni schen Beschwerdekammer 3.4.2

Ver fahrensbeteiligter:
(Ei nsprechender)

Vertreter:

Beschwer def Ghrer:
(Ei nsprechender)

Vertreter:

Beschwer degegner:
(Pat enti nhaber)

Vertreter:

Angef ocht ene Ent schei dung:

vom 10. Dezenber 1998

FSL Fi ni shing Services Ltd.
Wbburn Road I ndustrial Estate Postley Road
GB- Kenpston Bedfordshire MK 42 7BU ( GB)

Zi nngrebe, Horst, Dr. rer. nat.
Saal baustrale 1
D- 64283 Dar nst adt ( DE)

At ot ech Deut schl and GrbH
Er asnusstrafe 20 - 24
D- 10553 Berlin (DE)

Effert, Udo, Dipl.-Ing.
Pat ent anwal t

Radi ckestrale 48

D- 12489 Berlin (DE)

Gebr. Schm d GrbH & Co.
Robert-Bosch-StraRRe 34
D 72250 Freudenstadt (DE)

Pat entanwéal t e

Ruff, Beier, Schondorf und Mitschel e
W ly-Brandt-Stralle 28

D 70173 Stuttgart (DE)

Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung des

Eur opai schen Patentants, die am21. M 1996
zur Post gegeben wurde und mit der der

Ei nspruch gegen das européi sche Pat ent



Nr. 0 329 807 aufgrund des Artikels 102 (2)
EPU zur uckgew esen worden i st.

Zusamrenset zung der Kanmer:

Vorsi tzender: E. Turrini
Mtglieder: R Zottmann
M Lewent on
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Sachverhalt und Antréage

3002. D

Di e Beschwerdefuhrerin (Einsprechende 1V) |egte gegen
di e Entschei dung der Ei nspruchsabteilung, die Einspriche
gegen das Européi sche Patent Nr. 0 329 807 mt der

Anmel denummer 88 102 800.5 zurickzuwei sen, Beschwerde

ei n.

I n das Ei nspruchsverfahren wiurden G inde nach

Arti kel 100 b), namich Ausfuhrbarkeit, und nach
Artikel 100 a) EPU, naniich fehl ende Neuheit und
erfinderische Tatigkeit des Cegenstands des Patents,

ei ngef uhrt.

Di e Druckschriften

| V/ D12: US- A-4 622 917,

| V/ D13: EP-B-0 212 253,

| V/ D14 Gal vanot echni k 74, Nr. 10 (1983), S. 1259-
1264, und

| V/ D15: Mil l er, G Chem sche Bohrl ochreini gung von

Mul tilayern mt Schwefel sdure. VDI/VDE
"Leiterplatte 86", Fachtagung Karl sruhe,
Ber. S. 66-73,

wur den von der Beschwerdefidhrerin erstmalig in der

Beschwer debegr tndung genannt .
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In einer Mtteilung gemal3 Artikel 11 Absatz 2 der

Ver f ahr ensor dnung der Beschwerdekammern teilte die
Kanmer den Parteien ihre vorl aufige Ansicht mt, dall dem
Fachmann durch das Patent m ndestens ein Wg zur

Ausf Uhrung der Erfindung aufgezei gt ware und dal3 sich
di e di esbezugli chen Ei nwendungen der Beschwerdef threrin
auf die Klarheit der Anspriche und nicht auf den

Ei nspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU bezégen. Ferner
nmiRt e die Druckschrift DI V/12 wegen ihrer Rel evanz

voraussi chtlich zugel assen werden

Di e Beschwerdef dhrerin beantragte, die angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und das Patent zu w derrufen,
hil fsweise die Sache zur weiteren Prufung der Neuheit
und erfinderischen Tatigkeit an die erste Instanz

zur ickzuverwei sen. Ferner beantragte sie eine nundliche
Ver handl ung fur den Fall, dal di esem Antrag auf

Zur ickverwei sung ni cht stattgegeben werden sollte.

Di e Einsprechenden | und Il hatten wadhrend des
Ei nspruchsverfahrens i hre Einspriche zurickgezogen. D e
Ver f ahrensbeteiligte (Ei nsprechende I11) hat sich im

Beschwer deverfahren nicht geéaullert.

Di e Beschwer degegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die
Beschwer de zuridckzuwei sen und das Patent mt fol genden

Pat ent unt er | agen aufrecht zuerhal ten

Haupt ant r ag: Unterlagen we erteilt;

Hi | fsantrag |: Beschrei bung und Anspriche 1 bis 8 genal3
dem auf den 3. April 1997 datierten

Brief; Figuren wie erteilt;

3002.D Y A
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Hi | fsantrag |I1: Beschrei bung und Anspriche 1 bis 7 genald
dem auf den 3. April 1997 datierten
Brief; Figuren wie erteilt.

Si e beantragte ferner, eine mindliche Verhandl ung
anzuberaunen, falls eine Entschei dung den Wderruf des
Pat ent es bei nhal ten wir de.

VI1. D e Argunente der Beschwerdefihrerin werden w e folgt

zusamengef aldt :

Der Ei nwand mangel nder Ausf Uhrbarkeit der technischen
Lehre des Patents wird nicht weiter aufrechterhalten.

Di e erst im Beschwerdeverfahren genannte Druckschrift

| V/ D12 steht den Gegenstanden der (erteilten) Anspriche
1 und 2 neuheitsschéadlich entgegen und ist daher wegen

i hrer vorrangi gen Rel evanz trotz des spaten Vorbringens
imweiteren Verfahren zu beritcksichtigen. Beziglich der
erfinderischen Tatigkeit des Gegenstandes des

Anspruchs 3 sind auch noch IV/ D13 bis |1V/ D15 rel evant.

VIIl. Die Argunente der Beschwerdegegnerin werden w e fol gt

zusammengef aldt :

Die Patentschrift enthdlt eine fir di e Nacharbeitbarkeit

ausr ei chende Beschrei bung des I nhalts der Anspriche.

Die erstmalig i m Beschwerdeverfahren vorgel egten
Dokunment e sind nicht wdhrend der Einspruchsfrist und
damt nicht rechtzeitig genannt worden. Sollten diese

Dokunent e dennoch von Amts wegen zu berlcksi chtigen

3002.D Y A
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sein, ware ggf. die Sache zur Vernei dung eines

| nst anzenverlust an die erste I nstanz zuridckzuverwei sen.

Ent schei dungsgr inde:

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Offenbarung der Erfindung (Artikel 100 b) EPU)

Nach Uber priif ung des angegriffenen Patents ist die
Kanmer zu der Ansicht gel angt, dalR dieses die Erfindung
so deutlich und vollstandig offenbart, dal ein Fachmann
si e ausfuhren kann. Da di e ausrei chende O f enbarung der
Erfindung nicht nehr strittig ist, ist es nicht
erforderlich, die Gunde fir diese Ansicht imeinzelnen

dar zul egen

3. Verspéatetes Vorbringen von Beweismitteln
(Artikel 114 EPU)

3.1 Ent sprechend Artikel 114 (1) EPU nmuR das EPA den
Sachverhalt von Ants wegen ermtteln, wobei es weder auf
das Vorbringen noch auf die Antréage der Beteiligten
beschrankt ist; jedoch nmu3 es Tatsachen und Bewei s-
mttel, die von den Beteiligten verspatet vorgebracht
wer den, nicht bericksichtigen (siehe Artikel
114 (2) EPU). Im Spannungsfeld dieser zwei Absatze des
Artikels 114 hat der Absatz (1) Vorrang vor dem Absatz
(2) (vgl. z. B. die Entscheidung T 0156/84, ABlI. EPA
1988, 372). Wchtigstes Kriterium bei der Entschei dung

Uber die Zul assigkeit einer verspatet eingereichten

3002.D Y A
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Druckschrift ist deren Relevanz, also ihre Beweiskraft
gegenuber den bereits eingefihrten Beweismttel n bzw.
die Frage, ob sie fur den Ausgang des Verfahrens
voraussi chtlich entschei dend sein wirde oder nicht (vgl
z. B. die Entscheidung T 0258/84, ABlI. EPA 1987, 119).

Di e erst im Beschwerdeverfahren vorgel egte Druckschrift

| V/ D12 scheint so relevant zu sein, dalR sie die Neuheit
der Gegenstande des erteilten (einzigen unabhéngi gen)
Anspruchs 1 und des (abhangi gen) Anspruchs 2 in Frage
stellt. Sie ist anscheinend auch deutlich relevanter als
der im Ei nspruchsverfahren genannte Stand der Techni k.

Die Druckschriften 1'V/ D13 bis |V/D15 scheinen im
Hi nblick auf die erfinderische Tatigkeit des

CGegenst andes des Anspruchs 3 von Bedeutung zu sein.

Deshal b kann di e Ei nf Uhrung der Druckschriften |1V/ D12
bis 1V/D15 in das Verfahren trotz des spaten Vorbringens

ni cht abgel ehnt werden.

Da di e Dokunente 1V/ D12 bis IV/D15 erstmals im

Beschwer deverfahren vorgel egt worden sind, aber

hi nrei chend rel evant sind, um den Bestand des Patents zu
gef dhrden, und damt kein |Instanzenverl ust entsteht,
verwei st di e Kamrer in Ausubung der Befugnis nach
Artikel 111 (1) EPU die Sache an die erste Instanz
zuruck (vgl. die Entscheidungen T 0326/87, ABI. EPA
1992, 522, T 0258/84, ABI. EPA 1987, 119, und T 0273/ 84,
EPA ABl. 1986, 346).

GemalR den Antragen der Beschwerdefihrerin und der

Beschwer degegnerin sollte dann mindlich verhandelt

3002.D Y
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wer den, wenn di e Sache nicht an die erste Instanz zur
wei teren Prifung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit
zur ickverw esen wirde bzw. wenn di e Ent schei dung den

W derruf des Patentes beinhaltete. Da beides nicht
zutrifft, war es nicht notwendig, vor dieser

Ent schei dung ei ne mindl i che Verhandl ung durchzuf thren.

Ent schei dungsf or nel :

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mt der
Auf | age zurickverw esen, das Verfahren auf der G undl age
der Unterlagen gemal3 den Antragen der Beschwerdegegnerin

(vgl. Punkt VI.) und unter Beachtung der Punkte 2. und
3.3 der Entschei dungsgrinde fortzusetzen.

Der Geschaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

P. Muartorana E. Turrini
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