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Sachverhalt und Antréage

2356.D

Auf di e europdai sche Patentannel dung Nr. 90 122 276.0
wur de das europai sche Patent Nr. 0 432 532 erteilt,
dessen Anspruch 1 we folgt lautet:

"Hochl ei st ungs- St abst ahl / Draht st raf3e, insbesondere fur
das drallfreie Wal zen von WAl zgut (12) mt jeweils
mehrere Wl zgeridste bzw. Wl zei nhei t en auf wei sender
VorstraBBe (1), mt m ndestens einer Zw schenstralRe (2)
und anschlieRender Fertigstraflle (3) mt gegebenenfalls
nachf ol gendem Ferti gbl ock (4), wobei nach Mal3gabe der
mnimerten Kaliberreihen in jedem Stralenabschnitt,
der Wl zenwechsel in der VorstralRe (1) mttels

Kranwer kzeug (15), in der Zw schenstrale (2) mttels
Mani pul ator (16) und in der FertigstralBe (3) mttels
Schnel | wechsel vorrichtung (17) gegebenenfalls
zusatzlich mttels Manipul ator erfolgt und séantliche
Wal zger iste bzw. \Wal zei nheiten in den einzel nen
StralRRenabschnitten (1, 2, 3, 4) fliegend gel agerte,
abzi enbare Wal zen (18, 31, 32, 46) aufwei sen, wobei
ferner die Vor- und Zwi schenstrafle (1, 2) zum Zweck des
drallfreien Wal zens des Wal zgutes (12) in wechsel nder
Rei henf ol ge Hori zontal - und Vertikal gertste (H V)
aufwei sen und die FertigstraBRe (3) in Wal zrichtung
gesehen zum ndest aus Horizontal - und Vertikal geristen
(HV) besteht, gefolgt von einemeine Vertikal- und
Hori zont al - WAl zei nheit (V-H) aufwei senden Wl zbl ock
(7), dessen Horizontal -Wal zei nheit (H) ausschliellich
zum Trennwal zen des Wal zgutes (12) in zwei separate
Wal zadern (12', 12") einsetzbar ist, wahrend dessen
Vertikal - Wal zei nheit (V) zur Nornal wal zung des

Wal zgut es ei nset zbar ist und wobei dem Verti kal -

Hori zont al - WAl zbl ock (7) in der FertigstralRe (3) fdar
die letzten Stiche der Trennwal zung in der Fertigstrale
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zwei Duo-Wal zgeriste (8) mt der Wl zfol ge vom
Oval kal i ber zum Rundkal i ber nachgeordnet sind."

Ei n von der Beschwerdef Uhrerin (Ei nsprechenden) gegen
das Patent eingel egter, auf den Ei nspruchsgrinden genafld
Artikel 100 a) und 100 b) EPU beruhender, auf die

fol genden i nnerhal b der Ei nspruchsfrist vorgel egten
Bewei smtte

DO EP-B-142 879

D01 Fi rmenprospekt Nr. 2000.03.86 der Firma
Danieli & C. Buttrio, IT, Seiten 1 bis 8,
"ESC' Rolling Units' (imPriufungsverfahren
als "D1" bezei chnet)

D1(O1) Ver 6ffentlichung der Fa. Danieli,
Fi r menpr ospekt 3500.05.86 "BGV - Wrerod
fast finishing blocks", Seiten 1 bis 8

D2(O2) Techni sche Zei chnung der Fa. Dani el
Nr. 06648-S/a vom 10. 3. 1986

D3( ™M) Techni sche Zei chnung der Fa. Dani el
Nr. 06701.P vom 13. 11. 84

D4.1(A4. 1) Techni sche Zei chnung der Fa. Dani el
Nr. C. 06701.02 vom Jan. 84

D4.2(4. 2) Techni sche Zei chnung der Fa. Dani el
Nr. 6001769. H vom 16. 5. 85

D4. 3(A4. 3) Techni sche Zei chnung der Fa. Dani el
Nr. 8.005144.D vom 22.5. 86
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D5( 06) Verof fentlichung der Fa. Danieli "Dani el
News" Nr. 105, Juli 1985

D6( O6) "Metal Monthly", Nr. 186, Juni 1986
Seite 50
D7(Or) Ver 6ffentlichung der Fa. Dani el

"Danieli News", Nr. 106, Septenber 1986

D8( 08) Techni sche Zei chnung der Fa. Dani el
Nr. 6.011119.P vom 7.11. 88

D9( M) Techni sche Zei chnung der Fa. Danieli, Rol
Pass Design, Nr. 88.5388.001.1, 08/88 (mt
ei nem zusat zl i chen Ver gr d3er ngsexenpl ar)

gestutzter Einspruch, wurde von der Einspruchsabteil ung
mt der am 16. Novenber 1998 zur Post gegebenen
Ent schei dung al s unzul &ssi g verworfen.

Di e Beschwerdef dhrerin hat gegen di ese Ent schei dung am
29. Dezenber 1998 Beschwerde eingel egt und gl eichzeitig
di e Beschwer degebthr bezahlt. Di e Beschwerdebegr indung
ist am 15. Marz 1999 ei ngegangen.

Am 11. Septenber 2001 wurde vor der Beschwerdekanmer
mindl i ch verhandelt. D e Beschwerdefldhrerin beantragte
di e Auf hebung der angefochtenen Entschei dung und den

W derruf des européi schen Patents.

Di e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin), die, we
angekindi gt, bei der mindlichen Verhandl ung nicht
vertreten war, beantragte (schriftlich), die Beschwerde
zur ickzuwei sen. Hi |l fsweise beantragte sie, die Sache
zur weiteren Prifung an die Einspruchsabteil ung
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zur ickzuver wei sen

Di e Beschwerdefihrerin argunentierte in etwa wie folgt:

Es sei im Einspruchsschriftsatz (Absatz 3.2) anhand der
Druckschriften DO1, DO und D1 (im Schriftsatz als "D1",
"EP-B-0.142. 879 und "OLl" bezeichnet) bel egt worden, dal
ei ne Hochl ei stungs- St abstahl/Drahtstralle mt den in
Spalte 9, Zeilen 21 bis 43 des Streitpatents

ent hal t enen Mer knmal sgruppen des Anspruchs 1 zum Stand
der Techni k gehdore. Zu den weiteren Anspruchsner kmal en
in Spalte 9, ab Zeile 43 des Streitpatents sei im
Absatz 3.3 f) auf Seite 9 des Einspruchsschriftsatzes
vor gebracht worden, dall die in den Druckschriften D8
und D9 dargestellten Anl agen das Trennwal zen
("splitting") betrafen. Es sei ohne weiteres erkennbar,
dall bei dem Wal zpl an nach der D9 die CGeriste 5 und 6
nur fur das Trennwal zen ei ngesetzt worden sind, wobei
die drei letzten Spalten des Pl ans Normal wal zungen
betréafen. Aus diesem G unde sei in diesen Spalten fur
die Ceriste 5 und 6 das Wort "Dumry" eingetragen, was

i n der Fachsprache bedeute, dall das entsprechende
Gerust |eerlaufe.

I m Ei nspruchsschriftsatz sei auch das Anl aufjahr 1988
des in den Zei chnungen D8 und D9 w eder gegebenen

Wl zwer ks genannt und mt dem H nweis auf das P.T.

| NTI - Wal zwerk in Indonesien sei auch der Ot, an dem
das \Wal zwerk stehe, fir jeden Fachmann ei ndeutig

of fenbart. Was die O fenkundi gkeit der Einrichtungen
eines imBetrieb befindlichen Wal zwerks anbetreffe, so
nmisse bericksichtigt werden, dall ein sol ches Wal zwerk
und seine fur einen Fachmann sofort erkennbaren

Ei nri chtungen nach dem Anl auf sofort bekannt wirden.
Ei n sol ches WAl zwerk stehe fir Besucher und auch fuar
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Konkurrenzfirmen zur Besichtigung offen. Weiterhin
sorge ein Wechsel der Mtarbeiter ebenso fiur die

O f enkundi gkeit wi e die nicht der Gehei mhal tung
unterliegende Vergabe von Auftragsarbeiten fir die
Fertigung weiterer Einrichtungen. Die Auftragsfirnen
erhi el ten dabei auch unfassende Informationen Uber die
Anordnung und Ausstattung des Wal zwer kes und di e

Zei chnungen wirden unter Zulieferern ausgetauscht. D e
Ei nsprechende habe auch keinen G und gehabt, die
bekannten Merkmal e der in Rede stehenden Wal zwer kanl age
gehei nzuhal ten. Es habe sich somt nicht umdie
Zusamenar beit der Ei nsprechenden mit Zulieferfirnmen
zum Zwecke der Weiterentw cklung von Wl zwer ken
gehandel t, sondern um di e Vergabe ei nfacher
Fertigungsauftrage. D e Zei chnungen gemal3 D8 und D9
sei en deswegen mt o6ffentlichen Druckschriften
vergl ei chbar. Di e Zugénglichkeit von in Betrieb
befindlichen Wal zwer ken sei fur die Fachwelt derart

sel bstverstandlich, dal hierzu fehl ende Angaben kei nen
Mangel im Sinne von Regel 55 c) EPU darstellten. Auch
seien fidr einen Besucher des betreffenden Wl zwer kes
die i mZusammenhang mt dem Streitpatent

i nteressi erenden Merkmal e unm ttel bar erkennbar, da die
Rei henf ol ge der Wal zgerliste, die fliegend gel agerten
Wal zen mit den Schnel | wechsel vorri chtungen sow e das
zwei spurige Wal zen dem Fachmann unm ttel bar und sofort
ins Auge falle. Es sei somt nicht ndtig gewesen, im
Ei nspruchsschriftsatz di e ndheren Unstande, die zur

O f enkundi gkei t des genannten Wal zwer kes fidhrten, im
ei nzel nen anzugeben. Dies gelte auch fir das nach den
Dokunmenten D3 und D4 gebaute WAl zwerk in Burma. Nach
den Zei chnungen mt dem Datum von 1984 und 1985 zu
urteilen, sei aus dem Ei nspruchsschriftsatz der Schl uf}
zu zi ehen, dal3 diese Anlage vor demPrioritatstag des
Streitpatents, dem 9. Dezenber 1989, in Betrieb
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gegangen sei

Da bei der Diskussion der Beweismttel D4 bzw. D9 auf
den Seiten 7, Mtte und 9, Mtte des Ei nspruchs-
schriftsatzes ausdricklich auf das diesen Beweismtteln
ent nehnbare Trennwal zen hi ngewi esen worden sei, sei es
fdr ei nen fachmanni schen Leser des Ei nspruchsschrift-
sat zes ohne weiteres erkennbar, dafl die Kombination des
O f enbarungsi nhalts der D9 und der D8 mt dem weiteren
druckschriftlichen Stand der Techni k zur beanspruchten
Lehre fiuhren sollen. Der Ei nsprechenden misse

zugest anden werden, den Anspruch des Streitpatents so
auszul egen, wie sie ihn sehe. Das i m Anspruch 1 des
Streitpatents angegebene Merkmal, "wihrend dessen

Verti kal -Wal zei nheit (V) zur Nornmal wal zung des

Wal zgut es ei nset zbar sei" misse nicht notwendig so zu
verstehen sein, dal3 die Vertikal -Wal zei nheit bei m
Trennwal zen | eerl aufe. Wenngl ei ch i m Ei nspruchs-
schriftsatz auf dieses Einzel merkmal nicht im einzel nen
ei ngegangen worden sei, so nisse doch berucksichti gt
wer den, dall das Leerl aufen von \Wal zgeristen z. B. in
der DO, fur den fachmanni schen Betrachter sofort

er kennbar, angegeben sei. Im ubrigen sei es fir die

Zul &ssi gkeit eines Einspruchs nicht unbedingt noétig, im
Ei nspruchsschriftsatz jedes Merkmal eines angegriffenen
Anspruchs im einzel nen zu diskutieren. Die Kriterien
far die Zul assigkeit eines Einspruchs nuf3ten im
vorliegenden Falle unter dem Gesichtspunkt des

f achménni schen Lesers bewertet werden, der aus dem

I nhalt des Einspruchsschriftsatzes in Verbindung mt
den Beweismtteln sofort erkenne, dall di e Kombi nation
der wesentlichen Merkmal e des Anspruchs 1 als nicht
erfinderisch angegriffen werde. Der Einspruch sei
demach zul assi g.
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Di e Beschwerdegegnerin trug in schriftlicher Formim
wesent | i chen fol gendes vor:

Es sei nicht imeinzel nen nachvol |l zi ehbar dar gel egt
wor den, warum das Streitpatent imH nblick auf die

i nnerhal b der Ei nspruchsfrist eingereichten

Bewei smittel den Anforderungen gemaR Arti kel 100 EPU
ni cht genigen solle, und es sei nicht substantiiert
wor den, wel che Konbi nation von Merknmal en aus wel chen
der genannten Dokunente in naheliegender Wise zum
Cegenstand des Anspruchs 1 fidhren solle. Aul’erdem se
di e Mehrzahl der genannten Dokunmente nicht o6ffentlich
zuganglich, da es sich offensichtlich in allen

Ei nzel fall en um ei nen betriebsinternen Stand der

Ei nsprechenden handl e. Di e Dokunmente DO und DOl seien
 ediglich zur Bel egung des Fachw ssens bezuglich der
fliegend gel agerten \Wal zen, der Fol ge von

Hori zontal / Verti kal - Ger isten und dem wechsel nden
Rund-/ Oval wal zen vorgel egt worden. Zu den wesentlichen
Mer kmal en des Anspruchs 1 des Streitpatents,

i nsbesondere ab Zeile 43 in Spalte 9 des Streitpatents
schwei ge sich der Einspruch aus. Sel bst in der
Beschwer debegr indung komme di e Ei nsprechende beziglich
der DO nur zu dem Schl uf3, dal3 aus di eser Druckschrift
alle Informati onen herzuleiten seien, die einen

G ol3teil des Hauptanspruchs vorwegndhnen und dal3 die DO
al s Basi sdokunent das nei ste aus dem Haupt anspruch
nachwei se. Auch das zeige, dall sich die Ei nsprechende
nicht mt allen kennzei chnenden Merkmal en des von i hr
angegri ffenen Anspruchs 1 befal3t habe und nur den Stand
der Techni k nachgew esen habe, der im Prifungsverfahren
bereits bericksichtigt worden war. Soweit sich die

Ei nsprechende auf ei ne of fenkundi ge Vorbenut zung

bezi ehe, so fehle es an jedem Vortrag bezlglich der

O f enkundi gkeit. Di e nach Abl auf der Einspruchsfri st
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vor genommenen Erganzungen des Ei nspruchsvorbringens sei
zur vorliegenden Frage nicht zu beritcksichtigen. Der
Ei nspruch sei demmach unzul assi g.

Ent schei dungsgr tinde

2.1

2.2

2.3

2356.D

D e Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und
der Regel 64 EPU, sie ist zul assig.

Zul 8ssi gkeit des Ei nspruchs

GemalR Artikel 99 (1) EPU ist der Einspruch innerhalb
von 9 Monat en nach der Bekannt machung des Hi nwei ses auf
die Erteilung des européi schen Patents schriftlich

ei nzurei chen und zu begr inden.

Artikel 101 (1) EPU fordert die Prufung der

Zul assi gkeit des Einspruchs bevor seine materiell-
rechtliche Prifung erfolgt, und Regel 55 EPU gibt die
far die Zul assi gkeitspriufung auf den Inhalt der

Ei nspruchsschrift anzuwendenden Vorschriften an.

Die Vorschriften nach den Absatzen a), b) und d) der
Regel 55 EPU sind imvorliegenden Fall eingehalten und
es wurden di esbezuglich auch kei ne Beanst andungen

vor get ragen

Der Absatz c) nach Regel 55 EPU benennt die fol genden
Erforderni sse fiur den Ei nspruchsschriftsatz
(Nurreri erung hi nzugef ugt):

() "ei ne Erklarung daridber, in welchem Unfang gegen
das europdi sche Patent Ei nspruch eingel egt™
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(rn) "und auf wel che Ei nspruchsgrinde der Ei nspruch
gestiatzt wird,"

(1) "sowi e die Angabe der zur Begrindung
vor gebracht en Tatsachen und Beweismttel"
(Substantiierung des Ei nspruchs).

I m Ei nspruchsschriftsatz wirde in der Anlage "Notice of
Qpposition ...", Blatt 2, der Wderruf des gesanten
Streitpatents beantragt und di e mangel nde Neuheit bzw.
erfinderische Tatigkeit des beanspruchten CGegenstandes
gemal Artikel 100 a) EPU sowi e die fehl ende

Ausf ihr barkeit gemaR Artikel 100 b) EPU al s

Ei nspruchsgrund genannt.

Die o. g. Erfordernisse (1) und (I1) der Regel 55 c)
EPU sind daher erfullt.

Angabe der Tat sachen und Beweism ttel, Substantiierung
des Ei nspruchs (Regel 55 c¢) EPU, Erfordernis (111))

D e angefochtene Entscheidung ist i mwesentlichen mt
der fehl enden Substantiierung des Ei nspruchs begrindet
wor den, wobei ausgefidhrt wurde, dalR die von der

Ei nsprechenden beanstandete Kl arheit des Schut zunfangs
des Anspruchs 1 nichts mt dem Ei nspruchsgrund genmaf
Artikel 100 b) bzw. 83 EPU zu tun habe, sondern

fehl ende Kl arheit nach Artikel 84 EPU betreffe, die
kei n Ei nspruchsgrund sei. In Verbindung mt den

vorgel egten Beweismtteln D1 bis D9 seien nur einzelne
in ihnen zu findende Merknmal e hervorgehoben worden,
ohne zu erl autern, wi e und durch wel che Konbi nati on der
genannten Bewei smttel man zum beanspruchten Gegenstand
gel angen konne. Sel bst wenn der technische Sachverhalt
sehr einfach und die Anzahl der Beweismttel gering
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sei, sei die Einsprechende nicht von der Begrindungs-
pflicht in Form einer vom Fachmann nachvol | zi ehbar en
| ogi schen Bewei skette befreit.

I mvorliegenden Falle wird i mEi nspruchsschriftsatz
nach al | genei nen, das Fachw ssen und di e Auf gaben-

stel lung betreffenden Ausfihrungen (Absatze 2.2 bis 2.4
b)) und nach einem Hi nweis auf das "sandw ch systent
far den Wal zenwechsel nach der DO (EP-B-142 879)
festgestellt, dal es nicht erfinderisch sei, aus einer
Anzahl bekannter Mbglichkeiten ei ne auszuwahl en (Absatz
2.4 c)). Nach einer Beanstandung der Klarheit im Absatz
3.1 imH nblick auf den Anwendungsberei ch der
beanspruchten WAl zstralRe wird i m Absatz 3.2 auf den

Fi rmenprospekt Nr. 2000.03.86 der Firma Danieli und

C. Buttrio, IT, "ESC'" Rolling Units' (im Ei nspruchs-
schriftsatz als "D1", in dieser Entscheidung als DOl
bezei chnet) verw esen, der imlnhalt mt der DO

Uberei nsti nmen soll, wobei auf die darin aufgelisteten
Durchrmesser der fliegend gelagerten, alternativ
angeordneten Horizontal - und Vertikal wal zen sowi e deren
Verwendung in der Vor-, Zw schen- und Fertigstralle
sowi e imFertigbl ock hingewi esen wird. In diesem Absatz
Wi rd zusatzlich noch die Vorveroéffentlichung "OL" der
Firma Danieli (in dieser Entscheidung als D1

bezei chnet) angezogen und auf die darin genannten
Vorteile verw esen. AnschlielRend wird noch betont, dald
die Merkmal e ei ner Drahtwal zstralle fur ei nen Fachmann
aus der DO1 herleitbar seien, zumal die Hersteller

st andi g den gl ei chen Basi styp benut zen wir den.

Aus dem Vor st ehenden fol gt, dalR der Ei nspruchs-
schriftsatz unter Bezugnahne auf den Stand der Technik
nach den Druckschriften DO und DOl1l, die in der

angef ocht enen Ent schei dung gar nicht bericksichti gt
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wur den, sowi e der Druckschrift D1 Angaben enthéalt
beziglich der in DrahtstralRen verwendbaren Baugruppen
(VorstralRe, Zwi schenstrale, FertigstralRe und
Fertigblock) mt fliegend gel agerten Wal zen und m t
wechsel nder Rei henfol ge von H und V-Geristen. Es
handelt sich dabei um Merkmal e, die in der ersten

Hal fte des Textes des Anspruchs 1 des Streitpatents
angesprochen sind. Im Zusamenhang mt der EP-B-142 879
(D0) ist am Ende des Absatzes 2.4 a) das "sandw ch
systeni’ erwahnt, das die Ausristungskosten senken sol
und das, w e aus den Figuren der DO offensichtlich
hervorgeht, ein gegebenenfalls Uber Kran- und

Mani pul at orvorri chtungen handhabbares Schnel | wechsel -
systemfir fliegend gel agerte Wal zen betrifft.

D e vorstehend erdrteren Absatze der Einspruchsschrift
ent hal ten demmach Angaben zu den Beweismitteln DO, DOl
und D1, die sich zum ndest mt den in der ersten Halfte
des Textes des Anspruchs 1 (Spalte 9, Zeilen 21 bis 43
des Streitpatents) enthaltenen Merkmal en befassen,

wobei al | erdings ein konkreter Merkmal svergleich

zwi schen dem I nhalt dieser Beweismttel und den
Anspruchsner kmal en ni cht gemacht wurde und zum Teil die
den Anspruchsner kmal en angebl i ch ent sprechenden
Textstellen in den Beweismttel n auch ni cht genannt

wur den.

I mall geneinen ist es eine Voraussetzung fur die

Zul &ssi gkeit eines Einspruchs, dall konkret bezeichnete
Textstell en und Fi guren aus den Ent gegenhal tungen mt
den entsprechenden Merkmal en aus dem Streit patent
verglichen werden. Allerdings kann dies unterbleiben,
wenn der Sachverhalt fidr den Fachmann aus sich heraus

- durch einfaches Betrachten der Figuren bzw. Lesen des
Textes der Druckschrift - unmttel bar verstandlich ist
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und fur den fachminni schen Leser angesichts eines
unkonpl i zi ert en beanspruchten Gegenst andes anhand der
"Tat sachen und Beweismttel des Ei nsprechenden”

hi nrei chend erkennbar ist, warum dem beanspruchten
Gegenstand die erfinderische Tatigkeit abgesprochen
werden soll (vgl. di e Beschwerdekamrerent schei dungen

T 28/ 93, Punkt 4.1 und T 3/95, Punkt 3.1, beide nicht
veroffentlicht). Es ist auch davon auszugehen, dafl3 im
Zusammenhang mit den Forderungen gemaR Regel 55 c¢) EPU
dem Pat enti nhaber (und der Ei nspruchsabteilung) ein
gew sser | nterpretationsaufwand abverl| angt werden kann,
um di e Argunentati on des Ei nsprechenden nachvol | zi ehen
zu konnen (T 199/92, Punkte 1.2, 1.4, nicht
veroffentlicht).

D e Kammer ist der Auffassung, dall es sich im
vorliegenden Fall um einen sol che Ausnahnefall handelt,
wel cher, entgegen der in der angefochtenen Entschei dung
vertretenen Ansicht, einen fur den Fachmann ei nfach
Uber schaubaren Sachverhalt betrifft, namich die
Verwendung von i m Anspruch 1 des Streitpatents
benannten, im einzel nen jedoch nicht ndher

beschri ebenen WAl zenwechsel vorri chtungen i nnerhal b der
ei nem Fachmann gel aufi gen Baugruppen (Vorstralie,

ZW schenstralle, FertigstralRe), einer bestimten

al ternativen Anordnung der H und V-Cerliste und deren
Ei nsatz bei m Trenn- und Nor mal wal zen. Aus dem Hi nwei s

i m Ei nspruchsschriftsatz (Absatz 2.4c)) auf die nicht
erfinderi sche Auswahl aus ei ner Anzahl von bekannten
Mogl i chkei ten i st erkennbar, dal3 die Ei nsprechende die
von i hr offensichtlich als allgenein bekannt
angesehenen Ei nzel konponenten ei ner Drahtwal zstral3e al s
i n nahel i egender Wi se gendal der beim Streitpatent

vor handenen Anordnung verwendbar ansi eht.
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Da sich der Einspruchsschriftsatz an die Einspruchs-
abtei l ung und den Patentinhaber richtet, die nicht nur
das Fachgebi et kennen, sondern auch mt der Prifung der
Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit vertraut sind,
ertbrigt sich in einemsolchen Fall eine detaillierte
und erschopfende Erorterung von Sachverhalten, die sich
sol chen Fachl euten von sel bst erschliel3en, so dal3 sie
di e Argunente des Ei nsprechenden verstehen kdnnen

(T 533/94, T 534/94).

Bezuglich der in den Zeilen 21 bis 43 (Spalte 9 des
Streitpatents) enthaltenen Teil merkmale sind somt die
an die Zul assigkeit des Einspruchs zu stell enden

Anf orderungen an di e Substantiierung erfdllt.

Beziglich der weiteren Merknmal e des Anspruchs 1 in den
restlichen Zeilen 43 bis 51, Spalte 9 des
Streitpatents, die sich imwesentlichen mt der
Ausbi | dung der FertigstralRe zum al ternativen
Trennwal zen oder Normal wal zen befassen, enthalt der

Ei nspruchsschriftsatz Ausfidhrungen zum ndest in den
Absatzen 3.3 a), 3.3 b) und 3.3 f). Die zur Stitzung
des Vorbringens in diesen Abschnitten genannten

Bewei smttel D2 bis D4.3 und D8, D9 betreffen von der
Ei nsprechenden stammende techni sche Zei chnungen, die
nicht als o6ffentliche Druckschriften zu bewerten sind.
Der von der Beschwerdef Uhrerin vertretenen Ansicht, dal
di ese Zei chnungen infol ge einer Zustellung an

Wal zenherstel ler als der Offentlichkeit zuganglich
gemacht anzusehen sei en, kann nicht beigetreten werden,
denn di e Beschwerdefdhrerin hat hierfir keine weiteren
Bewei smttel vorgel egt.

Al | erdi ngs macht sie beziglich des Inhalts der
Zei chnungen D3 bis D4.3 bzw. der Zei chnungen D8 bzw. D9
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of f enkundi ge Vor benut zungen der darin gezeigten

Ei nrichtungen in ei nem Drahtwal zwerk in Burma bzw. in
| ndonesi en geltend (was von der Beschwerdegegnerin
pauschal bestritten wurde).

Fur die auf den 7.11.88 datierte Zeichnung D8 und die
mt der Datierung 08/ 88 versehene Zei chnung D9 wurde
geltend gemacht, dalR es sich bei den darin gezeigten
Anor dnungen um di ej eni gen handle, wie sie in demim
Jahre 1988 angel aufenen P.T. INTI-Kraftwerk in

| ndonesi en vor handen sei en.

Aus den Zei chnungen D8 und D9 ist im Zusamrenhang mt
den weiteren Angaben i m Ei nspruchsschriftsatz
ersichtlich, was als CGegenstand der offenkundi gen

Vor benut zung zu betrachten ist. Die Angabe des Jahres
1988 fir den Anlauf der Wal zstralRe sow e di e Ortsangabe
P.T. INTI-Kraftwerk, |ndonesien, genigen im
vorl i egenden Fall, da es sich bei Wil zwerken und deren
Ausstattung umweltweit in geringer Anzahl vorhandene
G ol3proj ekt e handelt, deren Anlaufdatumund Ot der
Fachwel t i mall genei nen gel aufig sind.

Beziglich der Ursté&nde der Vorbenutzung hat die
Beschwer def threrin in der mindlichen Verhandl ung

dahi ngehend argunentiert, dald die ei nem Fachmann bei

ei nfacher | naugenschei nnahne der Werksanl age i ns Auge
fall enden Merknal e der Drahtstralle zum ndest vom

Anl auf begi nn des Werkes an als der Offentlichkeit
zugangl i ch genmacht angesehen werden missen, denn

Wl zwer ke st inden der Fachwelt grundséatzlich offen bzw.
i eBen sich nicht geheinmhalten. Bei der Erd6ffnung von
neuen Wal zwerken sei auch in aller Wlt stets ein
grofRes I nteresse an den neuen Anl agen vor handen. Auch
sei es imliInteresse der solche Wil zwer ke ausstattenden
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Firmen, von denen es nur relativ weni ge gebe, diese zu
besichtigen. Unter sol chen Unst @&nden sei es in der
Fachwel t kei ne Frage, dall die ohne weiteres erkennbaren
Mer kmal e ei ner Wl zstral3e zum ndest vom Er 6f f nungst ag
des Wal zwerks an als der Offentlichkeit zuganglich
gemacht angesehen werden niissen. Aus di esem G unde sei
es imvorliegenden Falle unter den Gesichtspunkten von
Regel 55 c) EPU nicht notwendi g gewesen, die Urstéande
der O fenkundi gkeit im Einspruchsschriftsatz im

ei nzel nen dar zul egen.

D e Beschwer degegnerin hat i m Beschwerdeverfahren

| ediglich vorgebracht, dal es sich bei den geltend
gemachten Beweismtteln in allen Einzelfallen um einen
betri ebsi nternen Stand der Techni k der Ei nsprechenden
handl e. Es seien kei ne Angaben Uber die Lieferung bzw.
Benennung der Fachl eute, die die bezeichneten Fabriken
ohne jede Gehei mhal tung besuchen konnten, gemacht. Im
Ubrigen sei auch kein Beweis angeboten worden. Durch

i hre Entschei dung, an der nundlichen Verhandl ung ni cht
tei |l zunehnmen, hat sich di e Beschwerdegegnerin der
Mogl i chkeit beraubt, zur weiteren Argunentation der
Beschwer def Uhrerin, w e oben ausgefihrt, Stellung zu
nehnen.

2.5.8 Di e Argunentation der Beschwerdefihrerin beziglich der
O f enkundi gkeit der in Wal zwer ken vor handenen
Ei nrichtungen i st demmach als unw derl egt anzusehen.
D e Beschwerdekamer konnte sich in Abwadgung der i hr
zur Verfigung stehenden |Information den von der
Beschwer def Uhrerin beziuglich der sel bstverstandlichen,
i meinzel nen kei nen Nachwei s erfordernden
O f enkundi gkei t vorgebrachten Argunenten anschli el3en.

2356.D Y A
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D e Kammer ist aus di esen G inden der Auffassung, dal
i mvorliegenden speziellen Fall die Anforderungen an
die Ofenkundi gkeit der im Ei nspruchsschriftsatz
genannt en Vor benut zung zum ndest bezuglich der

Wal zwerke in Burma und I ndonesien erfillt sind.

Da bei den Vorbenut zungshandl ungen in den Wal zwerken in
Burma und | ndonesi en das Trennwal zen an den genannten
Textstell en behandelt ist, genigen im Ei nspruchs-
schriftsatz auch die zum Text ab Zeile 43, Spalte 9 des
Streitpatents genmachten Angaben den Anforderungen genald
Regel 55 c¢) EPU i m Hinblick auf die Substantiierung des
Ei nspruchs beziglich der gegenstéandlichen

Uber ei nst i mmung.

D e Tatsache, dalR bei der Begrindung des Ei nspruchs
unter den zahlreichen Teil merkmal en des Anspruchs 1 die
i m Anspruch 1 ebenfalls genannte Verwendung

unt erschi edl i cher Wal zei nheiten fir das Trennwal zen und
di e Normal wal zung ni cht ausdrtcklich erortert wirde,
berthrt nicht die Zul dssigkeit des Einspruchs, sondern
konnte allenfalls bei der materiell-rechtlichen
Beurteilung des Ei nspruchs, al so der Begrindetheit des
Ei nspruchs, von Bedeutung sein (Beschwerdekamrer -
entscheidung T 2/89, Punkt 5, nicht veroffentlicht).

Weiter ist erganzend zu benerken, dall bei einer sol chen
Unt er suchung es ohne Bedeutung ist, ob die vorgel egten
Bewei smttel die Tatsachenbehauptungen | Gckenl os und
schl Gissi g zu begrinden vernbgen. Es genugt viel nehr,
dalR ein hinreichender Zusamenhang zw schen den
Bewei sst iicken und den Behaupt ungen erkennbar ist, der

ei ne Untersuchung zul a3t. Di e angegebenen Bewei smittel
konnen dabei auch noch nach Abl auf der Ei nspruchsfri st
vor gel egt bzw. ergéanzt werden.
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Di e Untersuchung der Zul assigkeit des Einspruchs i st
grundsat zl i ch zu unterschei den von der Untersuchung der
materiell-rechtlichen Begrindetheit des Einspruchs. We
schon in der Beschwerdekanmerent schei dung T 234/ 86,

ABl . EPA 1989, 79, Punkt 2.2 festgestellt wirde,

verl angt keine Vorschrift des EPU, daR das

Ei nspruchsvorbringen in sich schlissig sein nmuf3, umdie
Zul assi gkeit des Ei nspruchs zu garantieren.

Zusammenf assend rei chen nach Uber zeugung der

Beschwer dekanmer die zum Teil knappen Angaben zu den
vor gebrachten Tatsachen und Beweismttel n des

Ei nspruchsschriftsatzes i mvorliegenden Fall aus, um
die Erforderni sse genmald Regel 55 c), letzter Teilsatz
EPU zu erfullen.

Dem Antrag der Beschwerdef udhrerin, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und di e Zul dssi gkeit des
Ei nspruchs festzustellen, ist somt stattzugeben.

Zur ickverwei sung an die erste Instanz

Di e Einspruchsabteilung hat die geltend gemachte offen-
kundi gen Vor benut zungen noch ni cht dahi ngehend geprift,
ob di e bisher vorgebrachten Tatsachen und Beweismttel
ausreichen, sie als Stand der Techni k anzuerkennen und
- wenn ja - ob dieser, ggf. in Zusammenschau mt dem
weiteren Stand der Techni k, dem gel tenden Patent -
begehren patent hi ndernd ent gegensteht. Nachdem di e
angef ocht ene Ent schei dung ausschliel3lich die formale
Zul assi gkeit behandelt, hatte eine Uberprifung der

Begr indet heit des Ei nspruchs durch die Kammer zwangs-

| aufig einen Instanzverlust zur Fol ge, der insbesondere
i mH nblick auf den Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin,
die Sache an die erste Instanz zurickzuverweisen, mt
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dem Grundsatz der Billigkeit nicht vereinbar ware.
Demmach macht di e Kammer von der ihr in Artikel 111 (1)
EPU ei nger aunt en Befugnis Gebrauch, die Sache zur

wei teren Prifung an di e Einspruchsabteil ung

zur ickzuver wei sen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e angefochtene Entschei dung wird auf gehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zur weiteren
Pr af ung zur dckverw esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

S. Fabi ani F. Gunbel
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