An das

9

=~ Einspruch gegen ein européisches Patent Européische Patentamt
Tabulatoren-Positionen l I I ' J_ |
nur fiir EPA
. Angegriffenes Patent
Einspr.-Nr. OPPO (1)
Patentnummer |0 713 908 B1
Anmeldenummer {95 308 301.2
Tag des Hinweises auf Erteilung (Art. 97(4), 99(1) EP0)  |09.07.97
Bezeichnung der Erfindung {Titel):
Golfschlager
. inder Patentschrift als erster/einziger genannter Magelian Golf Company
. The Causeway
Patentinhaber X
Edinburgh EJ3 8HP (GB)
Zeichen des Einsprechenden oder Vertreters (maximal 15 Positionen) OREF
lll. Einsprechender OPPO (2)
Name Anderson Clubs Ll L
2255 Cosmos Court
Anschrift Carlsbad
CA 92009
(US)
Staat des Wohnsitzes oder Sitzes USA
Telefon/Telex/Telefax
Gemeinsamer Einspruch :] Miteinsprechende siehe Zusatzblatt
IV. Bevollmachtigung
" :f,\leur:::i;:rn Vertreter angeben Gerolphus il S
r
' Cabooter

dem zugestellt werden soll) .
Acacialaan 23

Name
NL - 2500 AW Den Haag
Geschéftsanschrift
Telefon/Telex/Telefax
Woitere 2ugelassene Vertreter j {siehe ZusatzblattVollmacht) OPPO (5)

2. Angestellte(r) des Einsprechenden, Name(n):
diefder fir dieses Einspruchs-
verfahren gemaB Art. 133(3) EPU
bevolimachtigt werden/wird

Volimacht(en) X] nicht erforderlich
Zu/2, :, registriert unter Nr.
beigefiigt
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nur fiir EPA
V. Der Einspruch richtet sich gegen das erteilte Patent

— imgesamten Umfang |X:|

— im Umfang der Anspriiche Nr.

VI. Einspruchsgrinde:
Der Einspruch wird darauf gestiitzt, daBl

fa) der Gegenstand des européischen Patents nicht patentfahig ist {Art. 100(a) EPU),
weil er

— nicht neu st (Art. 52{1); 54 EP{)

X! X

— nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht (Art. 52(1); 56 EPU)

— aus sonstigen Griinden
namlich Ar.

N

von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist,

(b} das europaische Patent die Erfipdung nicht so dgutlich offenbart, daf ein Fachmann sie
ausfiihren kann (Art. 100(b) EPU, vgl. Art. 83 EPU), E

{c} der Gegenstand des europdischen Patents (iber den Inhalt der Anmeldung/der friiheren
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 100(c) EPU, [:
vgl. Art. 123(2) EPU).

VIl. Tatsachenvorbringen und Begriindung
(Regel 55(c) EPU)
erfolgt auf gesondertem Schriftstiick {Anlage 1) X

VIll. Sonstige Antrige:

Hilfsweise wird mindliche Verhandlung beantragt.

Es wird Ladung des N.N. zu laden Uber die Adresse
der Einsprechenden als Sachversténdiger beantragt.

Hier seien die Angaben aus Bemerkung 1b) als
ausgeflihrt zu betrachten.

EPA Form 2300.2 04.93 2




\

IX.
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Sonstige Bewgliifittel
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nur fiir EPA
X.  Zahlung der Einspruchsgebiihr erfolgt

D wie auf beigefligtem Geblhrenzahlungsvordruck (EPA Form 1010) angegeben

Abbuchung vom laufenden Konto Nr.....

XI. Liste der Unterlagen:

Anlage Stiickzahl:
Nr.:

0 g} Einspruchsformblatt [Z, {mind. 2)
1 X Tatsachen und Begrindung (s. VII.) {rind. 2)
2 Kopien von als Beweismittel angegebenen (s. IX.)

2a I:] — Verbffentlichungen {mind. jo 2}
2b D -~ sonstigen Unterlagen I::] {mind. je 2)
3 I:] Unterzeichnete Vollmachtlen) (s. IV.) [___|

4 D Gebiihrenzahiungsvordruck {s. X.) l:]

5 D Scheck D

6 D Zusatzblatt (Zusatzblatter) :I {mind, je 2)
7 D Sonstige Unterlagen (bitte einzeln anfiitren): l:]

Xll.  Unterschrift
des Einsprechenden oder Vertreters

Ort Den Haag
Datum 3.4.98

& Cdootor

Name des ider} Unterzeichneten bitte mit Schreibmaschine wiederholen. Bei juristischen Personen bitte die Stellung des (der) Unterzeichneten innarhalb
der Gesellschaft mit Schreibmasching angeben
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Tatsachen vorbringen und Begrindung

Folgende Dokumente werden zur Stitzung des Einspruches verwendet

FR-A-2 611 510 (Anlage 2 = A2)
US-A-4795 153 (Anlage 3 = A3)
DE-A-4306 644 (Anlage 4 = A4)
Golf-Welt, Juli 1990 (Anlage 5 = Ab)
EP-A-0 598 569 (Anlage 6 = AB)

Abkiirzungen

oT= Verdéffentlichungstag
PT= Prioritatstag
SdT=8tand der Technik
SP = Streitpatent

S. = Seite

Z. = Zeile

eT = erfinderische Téatigkeit

A _Anspruch 1 (unabhéngig) Prio 22.3.94

1 Neuheit

Dem Anspruch 1 kommt die Prioritat vom 22.3.94 zu, da die Korrektur des Prioritdtsdokuments zuléssig
war.

A6 mit giltiger Prioritat v. 8.2.93 und einem OT v. 19.8.94, also nach PT des SP, ist fur alle benannten
Staaten SdT nach Art. 54 (3) EPU.

A6 zeigt einen Golfschlager (1) mit Schaft (2) (8.1, Z. 9) an jedem Ende einen Kopf (3,4) (8.1, Z.1) zum
Schlagen des Balles, sowie Griffabschnitte (5,6) (S.1, Z.18), wobei die Schidgerkopfe unterschiedliches
Gewicht aufweisen (S.1, Z.23) und mindestens eine Schlagfiache (hier: genau eine) keinen Loft
aufweist. (S.1, Z.10; Fig.2) Anspruch 1 ist daher nicht neu.

2eT

a) A2 wurde am 9.9.88, also vor dem PT des SP verdffentlicht und ist SdT nach Art. 54(2) EPU. A2
wird in Form der dt. Ubersetzung zitiert. A2 zeigt einen Golfschlager mit Schaft (7), an jedem Ende
einen Kopf (13,14) zum Ballschlagen und Griffabschnitte (3,4) (s. Figur und 8.1, Z.1-2; Z, 28). Die
Schlagerkopfe kénnen unterschiedliches Gewicht aufweisen (8.2, Z. 14/15). Das gleiche Gewicht
bei weiten Schlégen ist optional, die Offenbarung von A2 nicht hierauf beschrénkt. Der Fachmann
interpretiert den o0.g. Absatz aus A2 so, daf fir kirzere Schiage (Anndherungsschlidge und
Puttéehidge) auch unterschiedliche Gewichte der Schidgerkdpfe verwendet werden konnen.

Das SP unterscheidet sich hiervon durch mindestens einen Schlagerkopf ohne Loft. Dadurch wird
das objektive Problem gelést, nicht nur die Schlagerzahl zu reduzieren (wie geman SP) sondern
auch die Méglichkeit des Puttens mit dem Schléger zu haben.

A4, verdffentlicht am 8.9.93, also vor PT des SP ist SdT nach Art. 54(2) EPU. Dort soll ein
verbesserter Putter bereitgestellit werden. Ein Kopf ohne Loft ist auf 8.1, Z. 19/20 beschrieben und
in Fig. 1 u. 2. gezeigt. Das Problem wird also vom Fachmann durch Kombination von A2/A4 in
naheliegender Weise gelost.

b) Auch A2 alleine legt den Gegenstand von Anspruch 1 nahe. Es ist offensichtlich, daf} ein Putter

.
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zum Golfspielen bendtigt wird. Ist ein doppelkdpfiger Schldger bekannt, so wird der Fachmann
ohne weiteres auch an die Kombination eines Kopfes mit Loft und einem ohne Loft denken. Darin
liegt nichts Erfinderisches.

c) Geht der Fachmann von A4 aus, so kennt er hieraus einen Golfschldger mit Schaft (13),
Griffabschnitten (S.1, Z.18) und einem Kopf ohne Loft (8.1, Z.19/20) (s.a. Fig.1). Die
Schlagerkopfe kénnen auch unterschiedliches Gewicht haben (S.1, Z. 41/42). Hiervon
unterscheidet sich Anspruch 1 durch einen doppelképfigen Schidger. Dadurch besteht das
Problem darin, die Vielseitigkeit des Schlédgers zu steigen. Dieses Problem und seine Lésung
durch Vorsehen von 2 Kopfen ist aber bereits in A2 beschrieben (8.1, Z.1-2). Die Kombination von
A4/A2 legt Anspruch 1 ebenfalls nahe.

d) Geht der Fachmann wiederum von A2 aus, so findet er das Problem und die Lésung (s. oben
unter a)) auch in A3.

A3 wurde am 3.1.89, also vor PT des SP veréffentlicht und ist SdT nach Art. 54(2) EPU. Auf Fig. 3
ist ein Putter ohne Loft gezeigt. Dies ist naheliegend.

B_Anspruch 2 (abhéangig; Rickbezug auf Anspr.1) Er genielt ebenfalls die Prioritdt v. 22.3.94.
1eT

A4 zeigt Uber die oben unter A/2c, genannten Merkmale auch unterschiedliche Gewichte des
Schidgerkopfes ($.1, Z. 41/42). DaR dies durch unterschiedlichen Metallgehalt der Gewichte geschieht
ist trivial. Als Beleg fiir diese bekannte Tatsache sei A5 (verdffentlicht im Juli 1990, also vor PT des SP
und somit SdT nach Art. 54(2)EPU), vorletzte Zeile genannt. Das fehlende Merkmal des "Doppelkopfs",
das dadurch definierte Problem und seine naheliegende Lésung wurden unter A/2¢, diskutiert.

C Anspruch 3 (unabhangig) Prio: 22.3.94,

#
1 Neuheit

a) A3 zeigt einen Golfputterkopf (1) mit oberer und unterer Fléche (s. Fig. 1, Fig.3). Die vorwarts
-gerichtete Putter-Schlagfiache (17) (in Fig.3; s. Fig.2: front=vorne) zum Schiagen des Balles ist
aus einem Material, das einen Anteil an Fluorpolymer mit niedrigem Reibungskoeffizienten aufweist
(8.1, Z. 21/22.) Teflon® ist bekanntermafen das Fluorpolymer mit niedrigem Reibungskoeffizienten. .
(s. hierzu schon PS S.1, Z.35 PTFE=Teflon). Daf} die Verwendung von Teflon neu sei, will wohl
auch die Patentinhaberin nicht behaupten. Der Anspruch 3 ist daher durch Anlage 3
neuheitsschédlich getroffen.

b) Gleiches gilt angesichts A4. Sie zeigt einen Golf-Putterkopf mit oberer und unterer Flache (Fig 1/2;
schaftendige Seite = oben; entgegengesetzte Abstellfldche = unten). Das letzte Merkmal ist auf
8.2, Z.8/9 von A4 offenbart.

¢) Ebenso ist Anspruch 3 gegentiber A5 nicht neu. A5 zeigt einen Golf-Putterkopf (2. Abs.), der
natirlich zwangsléufig eine obere und untere Flache aufweisen muf.

Das Material fir die Herstellung des gesamten Putterkopfes, also auch fiir die Putter-Schlagflache
umfaBt Teflon®, weist also einen Anteil des Fluorpolymers mit niedrigem Reibungskoeffizienten auf
(S.1, Z. 7-5 von unten aus A5). Damit ist der Gegenstand von Anspruch 3 vorbekannt.

2eT

Ausgehend von A2, wo auch ein Golf-Putterkopf beschrieben ist (8.1, Z. 28/29), der selbstverstandlich
eine obere und untere Flache aufweist, stellt sich das Problem eine Putter-Schlagfléche zu finden, die
die Reibung minimiert, um die Schiagkontrolle zu erhéhen (SP: S.1, Z. 29-31).
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Dieses Problem und die l.6sung durch Vorsehen des Materials nach Anspruch 3 entnimmt der
Fachmann bereits der A3 (8.1, Z. 21/22). Die Kombination A2/A3 legt Anspruch 3 nahe.

D_Anspruch 4 (abhdngig. Rickbezug auf Anspruch 3)
Anspruch 4 geniet die Prioritat v. 22.3.94

1eT

a) A4 weist die Merkmale des Anspruchs 3 auf und auch eine obere Fl&che mit Ballausrichtungslinien
(34,20,22) (Fig.1; .1, Z. 38/39). Eine lumineszierende Farbe der Linien ist nicht beschrieben.

Dadurch wird das Problem gel6st, dal® die Ballkontrolle auch bei schlechten Lichtverhaltnissen
(z.B. Ddmmerung) mdéglich ist.

Genau dieses Problem ist bereits in A2 beschrieben. Dort ist zwar der Schaft mit lumineszierender
Farbe gestrichen (8.1, Z. 41/42). Geht es dem Fachmann um das spezielle Problem der
Ausrichtungshilfe bei schlechter Sicht, so liegt es auf der Hand die Ausrichtungslinien, die in A4
beschrieben sind, mit der Farbe die in A2 fur den gleichen Zweck beschrieben ist, zu markieren.
Damit gelangt er in naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 4.

b) Geht der Fachmann von A3 aus, wo alle Merkmale von Anspruch 3 und die Ballausrichtungslinien
auf 8.1, Z. 17/18; Fig 2 auf der oberen Flache des Golf-Putterkopfes beschrieben sind, so gelangt
er unter Anwendung der obigen Uberlegungen unter a, durch Kombination mit A2 zum Gegenstand
von Anspruch 4, der naheliegend ist.

E_Anspruch 5 (abhangig; Riickbezug auf Anspruch 3) Prio. 22.3.94
1eT

Ausgehend von A3, wo alle Merkmale des A3 beschrieben sind, besteht das Problem ein
Gewichtsverhiiltnis an Fluorpolymer in dem Material der Schiagfldche einzustellen, das die verringerte
Reibung und verbesserte Schlagkontrolle erreicht.

Das Gewichtsverhaltnis von mindestens 25 Gew-%, das in A5 (S.1, 4 Z. von unten) beschrieben ist,
liegt im Bereich von Anspruch 5. Es hélt den Fachmann nichts davon ab, in diesem Bereich zu arbeiten,
obwohl A5 die erhohte Flexibilitdt des Schidgerkopfes bezweckt, zumal das Problem der
Reibungsverringerung schon in A3 angesprochen wird und auch dort schon Teflon® eingesetzt wird
A3/AS legt Anspruch 5 nahe.

F_Anspruch 6 (unabhéngig; Riickbezug auf Anspruch 5) Prio. 22.3.94
Anspruch 6 ist unabhéngig, da nicht nur die Schlagflidche des Putters (wie in Anspruch 5 - Anspruch 3),

sondern der ganze Kopf aus dem Polymermaterial besteht. Dieses Merkmal weist Anspruch 5 und
Anspruch 3 nicht auf.

A4 zeigt die Merkmale des Anspruchs 3 (oben C/1b), ferner einen volistandig aus Fluorpolymer
bestehenden Schldgerkopf (S. 2, Z. 6-9). Soll ein spezielles geeignetes Gewichtsverhaitnis an
Fluorpolymer eingestellt werden, so stelit sich das obj. Problem, die Kosten durch Reduzierung des rel.
teuren Polymers zu senken. Das Gewichtsverhéltnis von A6 (durch Riickbezug auf A5) kennt der
Fachmann aus A5 (s. oben E). A4/AS legt Anspruch 6 nahe.




G Anspruch 7 (abhangig) Prio 22.3.94

Ruckbezug auf A3
1 Neuheit

A3 zeigt alle Merkmale von Anspruch 3 und auch das des Anspruchs 7 (8.1 Z. 20/21 und Fig. 3),
Anspruch ist nicht neu.

2el

A4 zeigt alle Merkmale des Anspruchs 3, nicht jedoch die abgerundete Kante. Das Problem ist es
daher, die Schwungkontrolle durch geringere Reibung auf dem Gras zu verbessern. Dieses Problem
ist in A3 beschrieben (8.1, Z.21) und wie in Anspruch 7 geldst. A4/A3 legt Anspruch 7 nahe.

Rickbezug auf Anspruch 5

A3 zeigt alle Merkmale von Anspruch 7 bis auf den Fluorpolymergehalt. Das Problem und seine Losung
sind in A5 beschrieben bzw. daraus ableitbar (s. oben unter F). A3/A5 legt Anspruch 7 nahe.

Nach der vorstehenden Diskussion ist das Patent im vollen Umfang zu widerrufen.

Bemerkungen an de Ufer

1 Turnier in Kalifornien Jan.1994

Wir werden diese Benutzung auf jeden Fall vorbringen. Schwierigkeiten kdnnte die Beweisflihrung
bringen. Wir missen beweisen, was, wann, wo, auf welche Weise, durch wen der Offentlichkeit
zugéanglich gemacht wurde (so T 93/89). Dies kann verninftigerweise nur durch einen Zeugen
geschehen. Selbst wenn das Turnier nur fir einen beschrankten Teilnehmer- und Besucherkreis
zuganglich war, so sind die interessierten Fachkreise (z.B. Golflehrer, Inhaber von Golf-shops, evtl.
golfschiagerherstellende Industrie) dort anwesend oder haben Mdglichkeit der Kenntnisnahme,
was fur Offenkundigkeit ausreicht (G 1/92).

a) Erfinder als Zeuge, in diesem Fall wohl der Angestelite des Patentinhabers (s. Adresse auf
Deckblatt), ist grundsétzlich méglich (T 482/89; T 443/93). Seine Aussage wg. moglicher
Befangenheit, evil. von geringerem Wert. Dies hangt von der Beweiswirdigung der
Einspruchsabteilung ab. Sie wird diese Tatsache berlcksichtigen und der Aussage ggf. nicht
sehr viel Wert schenken (s. T 838/92 . T 443/93). Die Angaben "Turnier in Kalifornien Jan.
1994 genligen nicht den Kriterien nach T 93/89. Ferner auch nicht R. 55¢ EPU, da die
Tatsachen schon in der Einspruchsschrift angegeben werden miissen. Dies ist nicht moglich.

b) lhr Freund als Sachexperte kann ebenfalls geladen werden (G 4/95). Die E-Abt. kann hier ihr
Ermessen ausiben. ich habe daher beantragt, daf ihr Freund mindl. Ausfihrungen machen
wird zu technischen Fragen, habe ihn als Experte auf dem Gebiet der Golfschldgertechnik
ausgewiesen (konkretere Angaben konnte ich mangels Wissen nicht machen, kdnnen
nachgebracht werden). Antrag ist auch sehr frithzeitig gestellt, so da der Patentinhaber darauf
reagieren kann. Ich habe auch darauf hingewiesen, daf} sein Vortrag unter meiner standigen
Aufsicht steht. Die Bedingungen nach G 4/95 sind also erfulit.

Besondere Bedingungen bestehen fiir ehemalige BK-Mitglieder (G 2/94). Hier ist zu priifen, ob
ihr Freund seit mindestens 3 Jahren aus der BK ausgeschieden ist, so dal® Unbefangenheit

o
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angenommen werden kann. Die Zulassung ist in das Ermessen der E-Abt. gestelit. Solite ihr
Freund die Bedingungen nicht erflllen, wird die E-Abt. seine Zulassung zur mdl. Verhandlung
wohl ablehnen.

Beitritt des Wetthewerbers:

Sie sollten mit Inrem Wettbewerber in Verhandiungen Uber den Zeitpunkt des Beitritts treten.
Wichtig ist flr Zulassigkeit eines Beitritts zum E-Verfahren nach Art. 105 (1) EPU, daR entweder
der Patentinhaber bereits Verletzungsklage erhoben hat oder der Wettbewerber nach
Unterlasssungsaufforderung durch Patentinhaber selbst negative Festellungsklage gegen
Pateninhaber erhoben hat.

Beitritt ist moglich, innerhalb von 3 Mo ab den o.g. Klagezeitpunkten. Er ist moglich, solange E-
Verfahren anhangig ist (G 4/91), also auch in Beschwerdeverfahren gegen Entscheidung der E-
Abt. Nach EraB (gewbhnlich Verkiindung in mdl. Verhandlung oder Abgabe d. schriftl. Entsch. an
interne Poststelle d. EPA (T 631/94) der Entscheidung der E-Abt., kann Beitritt wéhrend
Beschwerdefrist nur Wirkung entfalten, wenn einer der Beteiligten Beschwerde einlegt, sonst ist
Beitrittserklarung wirkungslos. Mandant hat also noch reichlich Zeit, den Zeitpunkt der
Beitrittserklarung (sofern tatsachlich Verletzungsklage erhoben wurde!) mit Wettbewerber
abzustimmen. Gegen "eigenméchtigen” Beitritt kann er nichts unternehmen. Beitretender ist am
Verfahren beteiligt.

Beschleunigung des Verfahrens:

méglich: RiLi D-VII 1.2 ¢ und Mitt. EPA v. 11.7.90 auf ausdrticklichen und begriindeten Antrag
eines Beteiligten, insbesondere bei Nachweis eines anhéngigen Verletzungsverfahrens. Mitwirkung
der Beteiligten wichtig, keine Fristgesuche Uber 4 Monate! Nach T 290/90 kommt es auf Abwégung
der Interessen d. Beteiligten an, wenn insbesondere diese Interessen durch Verzégerung des
Verfahrens beeintriachtigt werden. Das bedeutet aber, daB in einem Vetragsstaat der EPO ein
Verletzungsverfahren anhéngig sein muB (s. obige Mitt. EPA), bevor einem gesteliten
Beschleunigungsantrag stattgegeben werden kann. Wir empfehlen Korrespondenz mit threm
Wettbewerber und Mitteilung bei Einlegung der Verletzungsklage durch Patentinhaber - dann
Beschl.- antrag.

Korrektur des Prio -Dokuments

in Prifungsverfahren also nach Veréffentlichung grds. nur vor Verdffentlichung der Anmeidung
maglich (J 3/82; J 4/82; J 14/82). Rechtssicherheit ist gegeben, wenn Offentlichkeit erkennt, dai
Unstimmigkeit offensichtlich ist, dann Korrektur auch nach Veréffentlichung méglich (J 3/91; J
6/91; J 2/92). Dies ist hier wohl der Fall, bei Nachprifen wird auffallen, dal urspringlich
angegebene Nummer entweder nicht existiert oder nicht zum Sachgebiet der Anmeldung passen
kann. Daher wird E-Abt. Gliltigkeit der Prioritdt v. Anlage 1 anerkennen. Aber Annex 6 ist
verwendbar unter Art. 54 (3) EPU!

PS: Anfangszahlen 95 weisen bekanntlich auf Anmeldetag in 1995 hin, dies kann aufgrund des
EP-Anmeldetag nicht sein! Jedes Mitglied der Offentlichkeit, das sich mit Patenten beschéftigt wird
daher sofort auf ein Prioritatsdatum in 1994 schlieBen und zumindest die Anfangszahlen 94
vermuten und so das richtige Priodokumente finden.

Es ist zu prifen, ob alle Staaten in Annex 6 wirksam benannt wurden, insb. die Bennungsgebihr
gezahlt wurden.

Der Angriff auf Anspruch 2 ausgehend von A2 und Kombination mit A4 wurde weggelassen, da
sehr schwach (2 unterschiedi. Probleme die nicht in der 2. Schrift in Kombinationen genannt sind)

lch habe den Einspruch auf Deutsch studiert.




