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Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung des
Eur opdi schen Patentants, die am
5. Novenber

mt der
Pat ent

der
Nr.

1998 zur Post gegeben wurde und
Ei nspruch gegen das europdi sche
0 706 695 aufgrund des

Artikels 102 (2) EPU zuriickgew esen worden

i st.
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Sachverhalt und Antréage

0151.D

CGegen das europdi sche Patent Nr. 706 695 wurde ein

zul assi ger Einspruch eingelegt und mt mangel nder

Pat ent f &hi gkeit gegeniber dem Stand der Techni Kk,
Artikel 100 a) EPU, und unvol |l st andi ge O f enbar ung,
Artikel 100 b) EPU, begriundet. Unter anderem wurde auf
f ol gende Druckschriften hingew esen

D2: US- A-3 186 311

D8: Auszige aus dem Betri ebshandbuch des "Mrgrip
Bolt Operating Head", Seite 19, und "Form 039".

Wahrend des Ei nspruchsverfahrens hat die Einsprechende
auf neue Ent gegenhal tungen hi ngew esen:

D11: Ent schei dung des Deutschen Patentants in dem
Ei nspruch gegen das Patent 4 324 888

D12: Rechnung der Fa. Hydra-Tight vom 2. Mirz 1993

D13: Entwurf eines Betriebshandbuchs mt Bezugszei chen
" AUTOSYS/ DRAFT/ HDPS/ 93"

D e Einspruchsabteilung hat die Druckschriften D11 bis
D13 nicht zugel assen, weil sie verspatet vorgebracht
wur den, und den Ei nspruch zurickgew esen

Cegen di ese Entschei dung hat di e Beschwerdef ihrerin

(Ei nsprechende) Beschwerde eingel egt und beantragt, die
angef ocht ene Ent schei dung auf zuheben und das Patent zu
wi derrufen. Di e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)
beantragte, die Beschwerde zurickzuwei sen und das Patent
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in der erteilten Fassung aufrechtzuerhal ten. Ferner
wur de um beschl euni gt e Dur chf ihrung des Beschwer de-
verfahrens gebeten. Beide Parteien beantragten

hi | f swei se ei ne nmindl i che Ver handl ung.

Mt Schriftsatz vom9. Dezenber 2000 hat die

Beschwer degegnerin zusatzlich zum Hauptantrag ei nen

H | fsantrag mt neuen Ansprichen 1 bis 6 eingereicht und
beantragt, das Patent mt den ei ngereichten Ansprichen
auf recht zuer hal t en

Vor der nmundlichen Verhandl ung hat sich die
Beschwer def Ghrerin auf eine weitere Druckschrift
ber uf en:

D14 Bet ri ebshandbuch des "Morgrip Bolt", Seiten 1 bis
16, Bezugszeichen "DWML2/78/1", mt
Best &t i gungsbri ef eines Veroffentlichungsdat uns
von 1978.

D e mindliche Verhandl ung fand am 11. Januar 2001 statt.
Die Parteien haben ihre Antrage aufrechterhalten. D e
Beschwer degegnerin hat zusatzlich beantragt, D8 und D14
nicht in das Verfahren aufzunehnen.

Der Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Lastwechsel zahl er an ei nem peri odi sch
dr uckbeauf schl agt en hydraul i schen Schraubenspannzyl i nder
zum Anzi ehen und Ldsen von grofRen Schrauben, mt

- einem Uber einen Druckanschlu3 (3) mt der
Druckbeauf schl agung der Bet &ati gungsvorri chtung
ver bundenen Zylinder (2),
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- einemimZylinder (2) abgedi chtet angeordneten, gegen
die Kraft einer Druckfeder (14) verschi ebbaren Kol ben
(10, 13) und

- einemdurch die axiale Kol benbewegung
wei terschal tbaren zZahlwerk (18) mt einer
Zi ffernanzei ge der gezéahlten Kol benbewegungen, wobei

- die Feder (14) mt Bezug auf die Kol benfl ahe so
benessen ist, dall ein Weiterschalten des Zahl werks
(18) ohne Z&hl en von Leer hiben nur oberhal b ei nes
vor gebbaren Drucks erfolgt."

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags |lautet wie folgt:

"Verwendung ei ner periodi sch druckbeaufschl agten
Zahl vorrichtung mt

- einem Uber einen Druckanschlu3 (3) mt der
Druckbeauf schl agung ver bundenen, in ei nem massiven,
ei nst icki gen Gehause angeordneten Zylinder (2),

- einemimZylinder (2) abgedichtet angeordneten, gegen
die Kraft einer Feder (14) verschiebbaren Kol ben (10,
13) und

- einemdurch die axiale Kol benbewegung
wei terschal tbaren zZzahlwerk (18) mt einer
Zi ffernanzei ge der gezéahlten Kol benbewegungen

- als Lastwechsel zahl er an ei ner periodisch
hochdr uckbeauf schl agt en hydraul i schen
Schraubenspannvorri chtung, insbesondere an ei nem
Schraubenspannzyl i nder zum Anzi ehen und Lésen von
groflen Schrauben, zum Z&ahl en nur der fiur das
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Auswechsel n von durch Erniudungsbruch gef ahrdeten
hoch beanspruchten Bauteilen in Betracht zu zi ehenden
Druckbel ast ungen, wobei

- die Feder (14) mt Bezug auf die Kol benfl ahe so
bemessen ist, dall ein Witerschalten des Zahl werks
(18) ohne Z&hl en von Leer hiben nur oberhal b ei nes
ent sprechenden, vorgebbaren Drucks erfolgt.”

Wegen des Vorbringens der Parteien wird auf die
Ent schei dungsgr iinde verw esen.

Ent schei dungsgr inde

1.2
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Zul assi gkeit der Dokunente D8 und D11 bis D14

Dokurment D8 wurde innerhalb der Einspruchsfrist von der
Ei nsprechenden ent gegengehal ten. D e Beschwerdegegnerin
hat erst im Beschwerdeverfahren in Frage gestellt, ob D8
vor demPrioritatstag der Offentlichkeit zuganglich war;
si e hat deswegen in der mindlichen Verhandl ung
beantragt, D8 mangel s Bewei ses der Vorveroffentlichung

i n das Verfahren nicht aufzunehnen.

Da D8 fristgendlld ent gegengehal ten wurde, besteht kein
Anl a3, die Zul dssigkeit in Frage zu stellen; das
Dokunent wurde bei Einl egung des Ei nspruchs in das

Ver fahren ei ngef ihrt. Andererseits bestehen erhebliche
Zweifel, ob D8 vorveroffentlicht war. Das Dokunent
besteht aus zwei Seiten eines Betriebshandbuchs; im
Prinzip ware zu erwarten, dafl ein sol ches Handbuch der
Ofentlichkeit zuganglich sein miRte; die Frage ist

j edoch, zu wel chem Zei t punkt dies der Fall war.
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Am Schl uld der Seite 19 sind schlecht |esbare

Bezugszei chen vorhanden: MANUAL REF: MBOLT???7?/93/ 1. Aus
der Ziffer "93" konnte zu entnehnen sein, dal} dieses
Handbuch i m Jahre 1993 abgefal3t und nbglicherwei se auch
veroffentlicht wirde. Ein genaues Datum steht jedoch
nicht fest. Da das Patent ein Prioritéatsdatumvom

26. Juli 1993 in Anspruch nimmt, ist nicht erw esen, dal
D8 als Vorveroffentlichung zu behandeln ist. De
Beschwerdef threrin rdunte in der nmindlichen Verhandl ung
ein, dall eine Vorveroffentlichung nicht bewei sbar sei.
D8 wurde somt bei der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit nicht berucksichtiagt.

Wegen der Zweifel an der Vorverodffentlichung von D8 hat
di e Beschwerdef Uhrerin i mLaufe des Beschwerdeverfahrens
D14 erwahnt. Di e Beschwerdegegnerin hat nicht

bestritten, dalR D14 schon 1978 veré6ffentlicht wurde und
zum St and der Techni k gehort, machte jedoch darauf

auf merksam dafl D14 nicht mt D8 identisch sei und
beantragte, es als verspatet vorgebracht gemal

Artikel 114 (2) EPU nicht zu bericksichtigen.

D14 ist offenbar eine frihere und auch voll stéandi gere
Version von D8 mt einem Veroffentlichungsdatum von
1978. Punkt 7.1, zweiter Absatz, auf Seite 13 von D14
entspricht fast wortwortlich Punkt 7.5.1 auf Seite 19
von D8. Die Kammer hat D14 zugel assen, da das Dokunent
lediglich die in D8 enthaltenen Angaben bestatigt und
di e Beschwer degegnerin erst im Beschwerdeverfahren
bestritten hat, dafl D8 vorveroffentlicht sei

D e Dokumente D11 bis D13 wurden nach der Ei nspruchs-
frist entgegengehal ten und von der Ei nspruchsabteil ung
unt er Ausibung i hres Ernmessensspi el rauns gemal

Artikel 114 (2) EPU nicht zugel assen. Die Kamrer stellt
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fest, dall die Einspruchsabteilung i hren Ernmessens-
spielraumin Betracht auf di ese Dokunmente nicht
Uberschritten hat. D11 ist keine Entgegenhal tung; D12
und D13 betreffen anschei nend bei de das "Toshi ba Auto
Systent, wobei D13 lediglich ein Entwurf ist, so dal
weder eindeutig geklart werden kann, was unter "Toshiba
Auto Systemt zu verstehen ist, noch ob D13 zum Stand der
Techni k gehért. Di ese Dokunente wurden somit auch im
Beschwer dever fahren aufler Acht gel assen

Ausl egung des Anspruchs 1 (Hauptantrag)

Di e Beschwerdefidhrerin machte geltend, dal sich

Anspruch 1 auf einen Lastwechsel zahl er an sich bezi eht.
Dengegenldber argunentierte di e Beschwerdegegnerin,
CGegenstand des Patents sei ein Lastwechsel zahl er an

ei nem peri odi sch druckbeauf schl agt en hydraul i schen
Schraubenspannzyl i nder zum Anzi ehen und Lésen von grofden

Schr auben.

Die Formulierung "Lastwechsel zahl er an ei nem

... Schraubenspannzyl i nder" ist nach Auffassung der
Kamrer ei nschrankend. Beansprucht wird nicht ein
Last wechsel zahl er an sich, sondern ein an ei nem
Schraubenspannzyl i nder befestigter und fir diesen
spezi el l en Zweck besonders ausgel egter

Last wechsel zahl er.

Erfinderi sche Tatigkeit (Hauptantrag)

I n der mindlichen Verhandl ung waren sich die Parteien
einig, dal es vor demPrioritéatsdatumdes Streitpatents
zum al | genei nen Fachwi ssen gehdrte, mttels eines
hydr aul i schen Schraubenspannzyl i nders ei ne genau

vor gegebene Vor spannung auf einen Schraubenbol zen
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auf zubri ngen, um di e auf den Schraubenbol zen
angeschraubte Mutter anzi ehen oder |dsen zu kdnnen.
Ebenso unbestritten war die Erkenntnis, dall aufgrund der
hohen Druckkr&fte sol che Schraubenspannvorrichtungen

ei ner hohen Beanspruchung ausgesetzt sind und somt eine
durch Er midungsbriche begrenzte Lebensdauer haben. D e
Beschwer degegnerin argunentierte, dal der Fachmann vor
dem Prioritatsdatum sol che Ernmidungsbriche nicht hatte
ver mei den konnen und | ediglich durch Anbringen von

Schut zvorri chtungen dagegengew rkt héatte. Dengegenuber
argunentierte di e Beschwerdefthrerin, der Fachmann hatte
aus D14, Absatz 7.1 erfahren, dald Ermidungsbriche in
hydraul i sch betati gten Schraubenspannvorrichtungen
dadurch verm eden werden konnen, dal3 di e besonders
beanspruchten Teil e rechzeiti g ausgetauscht und zu

di esem Zweck di e Lastvorgange manuel |l gezahlt und in

ei ner Kartei karte festgehalten werden

D e Kammer geht davon aus, dal3 - obwohl nicht explizit
erwahnt - die in D14, Punkt 7.1 erwdhnte Karteikarte
dazu di ent, nach einer vorgegebenen Anzahl von

Last vorgangen di e ernideten Teil e auszutauschen. Da

di eses Verfahren unstéandlich ist und eine potentielle
Quel l e von Fehlern darstellt, dréangt sich die Frage auf,
ob di eser Vorgang nicht automatisiert werden kénnte. D e
Aut omat i si erung von manuel | ausgef ihrten Vorgangen i st
ei n bekanntes Ziel der Industrie.

D ese Frage ist nach Auffassung der Kamrer zu bej ahen.
Unstrittig ist, dal vor dem Prioritatsdatum Zahl er far
Dr ucki mpul se zum al | genei nen Fachw ssen gehdrten. Die
hydr aul i schen Druckvorgéange als Quelle fiur einen Zahler
zu verwenden, um den aus der D14 bekannten Zahl vor gang
zu automati sieren, ware naheliegend. Es bleibt somt die
Frage, ob der Fachmann ei nen Lastwechsel zadhler mt den
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i m Anspruch 1 angegebenen Ei genschaften verwenden wirde.

Aus D2 ist eine Zahlvorrichtung bekannt, die, obwohl fdur
Druckl uft bestinmm, gendld Spalte 1, Zeilen 14 bis 18,
auch mt anderen Medi en verwendbar ist, wobei O
explizit erwdhnt w rd. Aufgabe von D2 ist es,

Drucki nmpul se in Zahlen zu konvertieren, d. h. D2 stellt
ei nen Lastwechsel zahl er dar.

Gemall Figur 4 weist D2 eine Betéatigungsvorrichtung auf,
di e Uber einen Druckanschluss 20 mt einem Zylinder

ver bunden ist. Ein abgedichteter Kol ben 32 ist im
Zyl i nder angeordnet und ist gegen die Kraft einer
Druckf eder 39 verschiebbar. Durch eine axiale

Kol benbewegung wird mttels einer nmechani schen
Uber set zung 33, 35, 37 eine radial e Bewegung erzeugt,
die Uber eine Wlle 42 ein Zahlwerk 12 mt einer

Zi ffernanzeige (Figur 1) betatigt. Dadurch werden die
Kol benbewegungen gezahl t.

I n der mindlichen Verhandl ung wurde ausfuhrlich

di skutiert, ob die aus D2 bekannte Druckfeder so
bemessen ist, dall ein Witerschalten des Zahl werks ohne
Zahl en von Leer hiben nur oberhal b ei nes vorgebbaren
Drucks erfolgt. D e Beschwerdegegnerin w es auf

Spalte 2, Zeile 70 bis Spalte 3, Zeile 2 hin; diese
Stell e deute darauf hin, dall die in D2 vorgesehene
Druckfeder |ediglich dazu di ene, den Kol ben nach ei ner
Druckwel I e in di e Ausgangsposition zurickzubringen. D es
aber bedeute, dall die Feder nur eine unerhebliche Kraft
entw ckel n misse und nicht so benessen sei, dall Leerhlbe
unt erhal b ei nes vorgebbaren Drucks nicht gezahlt werden.
Ausgehend von D14 wirde der Fachmann den Zahl er derart
gestal ten, dalR dieser santliche Hibe zahlt. In D14
wirden nam ich Leerhtube gar nicht erwahnt. Der Fachmann
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hatte deshal b keinen Gund, die kleineren
Druckbel ast ungen ni cht mtzuzéahl en.

Dengegeniber argunmentierte di e Beschwerdef dhrerin, aus
dem Streitpatent sei nicht zu entnehnen, was unter

"Leer hibe" zu verstehen sei. Da die aus D2 bekannte
Vorrichtung aufgrund der Feder nur Hube oberhal b eines
vor gebbaren Drucks z&ahl en kdnne, wirden auch bei der

Ent gegenhal tung Leer hiibe nicht gezahlt. Ferner wirde der
Fachmann verstehen, dafl in D14 nicht alle Hibe gezahlt
wir den, sondern nur diejenigen, die fur das

Er midungspr obl em von Bedeut ung sei en.

Die Kammer stellt fest, dall sowohl in D2 als auch in dem
Ausf Ghrungsbei spi el des Streitpatents, siehe Spalte 4,
Zeilen 41 bis 43, die Druckfeder dazu dient, den Kol ben
nach ei ner Druckwelle in die Ausgangsposition

zur ickzubringen. Dall di e Druckfeder zusatzlich dazu

di ent, dall nur Hibe oberhal b ei nes vorgebbaren Drucks
gezahlt werden, geht nicht explizit aus D2 hervor. D e
Kamer geht jedoch davon aus, dalR der Durchschnitts-
fachmann di es verstehen wirde. Es ist zwar richtig, dald
in D14 von jedem Hub gesprochen wird ("each tine it is
used and pressurised"), aber diese Aussage mufz in ihrem
Zusanmenhang gesehen werden. Punkt 7.1 in D14 bef aldt
sich mt dem Probl em der Erniudungsbriche. Es wire dem
Fachmann gel dufi g, dall nicht jede Belastung zu ei nem
Bruch fuhrt, sondern nur relativ hohe Bel astungen. Es
ware deshal b fur den Fachmann sel bstverstandlich, dal
"Leer hibe" nicht gezahlt werden sollten, da sonst das
Ergebni s verfal scht wrd.

DalR mt einer Zahlvorrichtung gemall D2, wenn man sie an
ei nem Schr aubenspannzyl i nder verwendet, nur Druckwel | en
ab ei nem besti nmmten Druck zu nessen sind, ware somt fur
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den Durchschnittsfachmann sel bstverstandlich. D e
MeRschwel | e i st of fenbar von nehreren Faktoren,

i nsbesondere Federkraft und Kol benfl &che, abhangig. D e
Kanmer geht davon aus, dalR die Feder der aus D2
bekannt en Z&hl vorrichtung mt Bezug auf die Kol benfl &che
bei Verwendung an ei nem Schraubenspannzyl i nder so
benessen ist, dall ein Witerzahl en des Zahl werks ohne
Zahl en von Leer hiben nur oberhal b ei nes vorgebbaren
Drucks erfolgt.

Somt stellt die Kammer fest, dall der mt dem Probl em
der Automati si erung des Zahl ens von Lastvorgangen gemal3
D14 beschéaftigte Fachmann ohne erfinderisches Zutun eine
Losung gendal3 Anspruch 1 des Hauptantrags aus D2

ent nehmen wirde. Der Anspruch 1 des Hauptantrags i st
somt mangels erfinderischer Tatigkeit seines
Cegenstandes nicht patentfahig, Artikel 56 und 100 a)
EPU.

Erfinderische Tatigkeit (H|fsantrag)

Anspruch 1 des Hilfsantrags beruht auf der Verwendung
ei ner periodi sch druckbeaufschl agen Zahl vorrichtung al s
Last wechsel zahl er an ei ner peri odi sch hochdruck-
beauf schl agt en hydraul i schen Schraubenspannvorri chtung
zum Zahl en von "hoch beanspruchten Bauteilen". D e

Zahl vorrichtung wird durch die imAnspruch 1 des
Haupt ant rags angegebenen Merknmal e definiert, wobei der
Zylinder (2) in einemmassiven, einsticki gen Gehause
angeordnet ist.

Somt unterscheidet sich der Anspruch von Anspruch 1 des
Haupt ant rags haupt sachli ch dadurch, dalR di e Verwendung
der Zahl vorrichtung fir eine Hochdruckvorrichtung
beansprucht w rd, wobei die Z&hlvorrichtung die Merknal e
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des Anspruchs 1 des Hauptantrags aufwei st sow e ei nen
Zylinder, der in einem massiven, einstuickigen Gehause
angeordnet ist.

W e aus den Ausfihrungen zum Hauptantrag hervorgeht, i st
di e Kamrer der Meinung, dall es fiur den Fachmann
nahel i egend ware, eine periodisch druckbeaufschl agte
hydr aul i sche Schraubenspannvorrichtung gemaR D14 mt

ei ner Zahl vorrichtung gemal3 D2 zu versehen. D e
Schraubenspannvorrichtung gemal3 D14 ist fur hohe Dricke
ausgel egt. Di e Beschwerdegegnerin argunentierte, dal
dies fur den aus D2 bekannten Zahler nicht zutreffe, da
dieser mt einer Menbrane 27 in Figur 4 versehen sei,
di e kei nen hohen Dricken standhalte; der Fachmann wirde
somt D2 fiur ungeeignet bei hohen Beanspruchungen
halten. Die Kanmer teilt diese Meinung nicht. Figur 4
der D2 zeigt lediglich ein fur Luftinpul se geeignetes
Ausf Uhrungsbei spiel; wie bereits erwahnt, geht aus
Spalte 1, Zeilen 14 bis 18 hervor, dall der beschriebene
Zahler u. a. auch fiur O geeignet sei. DaR in di esem
Fal | eine Menbrane al s Abdi chtung ungeei gnet ware, |iegt
auf der Hand. Zu erwarten ist vielnehr, dal der Fachmann
mt geei gneten MaBnhahnmen den aus D2 bekannten Zahler far
héhere Dricke aufristen wirde, z. B. durch ein starkeres
Zyl i nder gehause. Sol che MalBnahnmen |iegen i m Bereich des
fachmanni schen Kdnnens.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags ist somt nmangels
erfinderischer Tatigkeit seines Gegenstandes nicht
patentfahig, Artikel 56 und 100 a) EPU

Da di e Anspriche 1 beider Antré&age mangel s erfinderischer
Tatigkeit ihrer Gegenstande nicht gewdhrbar sind,
ertbrigt sich eine Stellungnahme zu den Ei nwanden der
unvol | st andi gen O f enbarung gemaR Arti kel 100 b) EPU
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bzw. unzul dssige Erweiterung gemaR Artikel 123(2) EPU.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

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

2. Das Patent wi rd w derrufen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:
M Ki ehl A. S delland

0151.D



