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Sachverhalt und Antréage
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Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Pr Gf ungsabt ei | ung, di e europdai sche Pat ent annel dung

95 119 369.7 zurickzuwei sen. Zur Begrindung fuhrte die
Pruf ungsabteilung in i hrer Entscheidung aus, daf}
Anspruch 1 genmaR dem Haupt antrag nach Regel 86 (4) EPU
ni cht gewahrbar sei, weil er sich auf nicht
recherchierte Merkmal e beziehe, die mt der urspringlich
beanspruchten Erfindung nicht durch eine einzige
erfinderische |Idee verbunden seien. Ferner wurde der
Cegenstand des Anspruchs 1 gemdal3 den zwei Hilfsantragen
imLichte der fol genden Dokunent e:

D1: "Specifications of the radio data system RDS for
VHF/ FM sound br oadcasti ng”, Tech. 3244-E, European
Broadcasting Union, Mirz 1984, Seiten 11 bis 31

D2: NTZ Nachri chtentechni sche Zeitschrift, Band 42,
Nr. 11, Novenber 1989, Berlin, DE, "TOP nacht
Fer nseht ext benut zerfreundlich"”

fir nicht erfinderisch nach den Artikeln 52 und 56 EPU
gehal t en.

In i hrer Beschwerdebegrindung beantragte die
Beschwer def threrin (Annmel derin), die angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und ein Patent auf der Basis von
gednderten Annel dungsunt erl agen genald ei nem Haupt- und
einemH | fsantrag zu erteilen. Hlfsweise stellte die
Beschwer def Uhrerin einen Antrag auf nundliche

Ver handl ung.
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Mt Schrei ben vom 4. Dezenber 2001 reichte die
Beschwer def Uhrerin geanderte Anmel dungsunterl| agen ein
und beantragte, ein Patent auf der Basis dieser
gednderten Unterl agen gemal3 ei nem Haupt- und drei

H | fsantréagen zu erteilen. Mt H nweis auf nbgliche
Verl etzer am Markt beantragte di e Beschwerdef Ghrerin
auch ei ne beschl euni gte Durchfidhrung des
Beschwer dever f ahr ens.

Mt Schrei ben vom 16. Juni 2003 &nderte die
Beschwer def Ghrerin i hre Antrage erneut und beantragte,
ein Patent auf der Basis di eser neuen

Anmel dungsunt er | agen genméaf3 ei nem Haupt- und si eben

H | fsantréagen zu erteilen.

D e Beschwerdekamer erliell ei ne Ladung zur mindlichen
Ver handl ung und fugte als Anl age dazu eine Mtteilung
gemall Artikel 11 (1) der Verfahrensordnung der

Beschwer dekammern bei. In dieser Mtteilung aullerte die
Beschwer dekanmer Zweifel, ob der im Prifungsverfahren
gestel | te Hauptantrag tatsachlich gegen Regel 86 (4) EPU
verstoB3t. Die Kammer fihrte auch die fol genden
Druckschriften ins Verfahren ein:

D3: WO A- 91/ 06912
D4: US-A-4 616 263.

Nach vorl &ufi ger Auffassung der Kammer wurde der
CGegenstand des Anspruchs 1 gemal3 dem damal i gen

Haupt antrag und den Hi |l fsantréagen 1 bis 7 durch den aus
D3 bzw. D4 bekannten Stand der Techni k nahegel egt.

Mt Schrei ben vom 15. Septenber 2003 ersetzte die
Beschwer def threrin die vorliegenden Antrage durch einen
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Hauptantrag und 11 Hilfsantrage. D e Beschwerdefihrerin
fahrte i m Wesentlichen aus, dal fur die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit die Auslegung des Ausdrucks
"strukturierte Verbi ndung nach | ogi schen und
physi kal i schen Kriterien"” in den unabhangi gen Ansprichen
von ent schei dender Bedeutung sei. Di e Beschwerdef threrin
| egte ei ne Rei he von Dokunenten vor, um di e Bedeutung

di eses Ausdrucks am Prioritéatstag zu bel egen.

D e mindliche Verhandlung fand am 14. Oktober 2003 statt.
Di e Beschwerdefihrerin lield einige ihrer bisherigen

H | fsantréage fallen, und &nderte di e Rei henfol ge der

ver bl ei benden Antrage genmdall einer in der Verhandl ung
Uberrei cht en Konkordanzliste, sodallR dem vorliegenden
Ver f ahren nunmehr ein Haupt- und sieben Hilfsantrége

zugrunde | i egen.

D e Beschwerdefdhrerin wi es erneut darauf hin, dal der
Kern der Erfindung die strukturierte Verbindung von

| nf or mati onen nach | ogi schen und physi kal i schen
Kriterien sei und dalR ei ne sol che Verbi ndung von

| nf or mati onen i m Zusanmenhang mt digital en

Rundf unkdi enst en erfinderisch sei.

Al's Bewei sanzei chen fur das Vorliegen erfinderischer
Tatigkeit fuhrte die Beschwerdefihrerin die Tatsache an,
dall es i mVerfahren vor dem EPA kei ne Ei nwendungen
Dritter (Artikel 115 EPU) gegeben habe und daR gegen das
ent sprechende deutsche Patent (DE-C-195 08 414) keine

Ni chti gkeit skl agen er hoben worden seien. Ferner seien
auf grund der vorliegenden Annel dung nehrere

Li zenzvertrage abgeschl ossen wor den.
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Hr. Althoff, einer der in der Patentannel dung genannten
Erfinder, schilderte den Hintergrund der beanspruchten
Erfindung wie folgt. Die deutsche Tel ekom AG habe ei ne
Arbei tsgruppe mt der Entw cklung von Autoradi os gemald
dem DAB- St andard (Digital Audio Broadcast) betraut, die
GPS- Enpf anger enthalten, und somt ihre eigene Position
kennen sollten. D e Autoradi os waren dazu bestimmt,
neben Radi osendungen auch "ni cht Programm begl ei t ende",
far den Fahrer ndtzliche Informationen zu enpfangen.

D ese Informationen standen jedem Audi oradi o zur
Ver f igung. Daraus sollte der Fahrer die Informationen
auswahl en kénnen, die fdr ihn von Interesse waren, wozu
ei ne GSM Ver bi ndung al s Rickkanal vom Autoradi o zum
Sender dienen sollte. Ei ne Menusteuerung des

| nformati onssystens mt H|fe von Kategorien, bei der
bei spi el swei se der Suchbegriff "Auto" eine Auswahl der
Namen nehrerer Autohersteller hervorruft, sei von den
Herstell ern aus Marketinggrinden abgel ehnt worden. Ein
wei teres Probl em habe in der begrenzten

Spei cher kapazi t & der Enpfanger bestanden. Al's Antwort
auf beide Problene sei die |Idee der |ogischen

Ver knupfung der |Informationen entstanden, bei der der
Fahrer Fragen an das Systemstellen konnte, wie: "W ist
ein Hotel imUnkreis von 5 kmvon hier?" Der Benutzer
des Systens (der Autofahrer) konnte dabei auch Abfragen
mt Bool escher Logik formulieren. Die "strukturierte
Ver bi ndung von I nformati onen nach | ogi schen und
physi kal i schen Kriterien" bedeute deshal b ei ne

dynam sche, zeit- und ortsabhé&ngi ge | ogi sche Verknupfung
der Daten. Dies sei von einer Oganisation der

| nf or mati onen nach Kategorien oder Rubriken, w e aus D3
bekannt, zu unterscheiden. Cbwohl Figur 1 der Annel dung
di e Ubertragung von "I ndexdatei en" zeige, sei die

0429.D
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Erfi ndung nicht darauf beschrankt, Informationen nach
Rubri ken zu ubertragen.

D e Beschwerdefihrerin betrachtete D3 als den
nachstl i egenden Stand der Techni k. Aus D3 sei die
digitale Ubertragung von Daten bekannt gewesen, die nach
physi kal i schen Kriterien geordnet sind. Unter einer

O dnung nach physi kalischen Kriterien verstand die
Beschwerdef threrin lediglich die Speicherordnung. In dem
aus D3 bekannten System seien nehrere Auftraggeber, im
Si nne von I nformationsquellen, offenbart. In diesem
Zusammenhang wurde die in D3 erwdhnte Ubertragung der
"Cel ben Seiten" als ein Beispiel von Information
angesehen, die nach starren, also nicht dynam schen,
Kriterien statt nach |ogischen Kriterien verkniupft seien.
In D3 wirden die strukturierte Verknupfung von Daten
nach | ogi schen Kriterien und eine benutzerseitige
Filterung der Daten nicht erwihnt.

Die imurspriunglich eingereichten Anspruch 2 erwdhnte
"Abl auf definition" beziehe sich darauf, dal eine
Zentral e nach ei nem besti nmten Abl auf nehrere
unabhangi ge Dat ennetze steuere, die verschiedene
Programe in den verschi edenen deutschen Bundesl &ndern

lieferten.

Die imurspriunglich eingereichten Anspruch 3 erwdhnte
"mul ti pl exe" Aufnahme von Daten bezi ehe sich auf die
Struktur des DAB-Signals, das aus nehreren parallelen
Unt er kanal en bestehe. Bei der multipl exen Aufnahme

wir den al | e Kanal e auf genonmen.

Am Ende der mindl i chen Verhandl ung verkindet e der
Vor si tzende di e Entschei dung der Kammer.
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Anspruch 1 gendld dem Hauptantrag und den Hi |l fsantragen 1
bis 4 lautet we folgt:

Haupt ant r ag:

"Verfahren zur digital en Dat en- Rundfunktbertragung, bei
dem I nformati onen ei nes Auftraggebers in Formdigitaler
Zusat zi nf or mat i onen uber Rundfunkdi enste an Kunden
geleitet werden, die in Reaktion hierzu D enste des
Auftraggebers in Anspruch nehmen kdénnen, dadurch
gekennzei chnet, dal die Informationen nehrerer
Auftraggeber an ein Studio geliefert werden, dall danach
in diesem Studio die Informationen verschi edener

Auf t raggeber nach | ogi schen und physi kalischen Kriterien
strukturiert verbunden werden und erst danach zu den
unt er schi edl i chen Kunden Uber das Rundfunksystem
Ubertragen und dort entsprechend den enthal tenen

| nf or mati onen und verbraucherdefinierten Kriterien

verarbeitet werden."

1. Hilfsantrag:

"Verfahren zur digital en Dat en- Rundfunktbertragung, bei
dem I nformati onen ei nes Auftraggebers in Formdigitaler
Zusat zi nf or mat i onen uber Rundfunkdi enste nach
physi kal i schen Kriterien an Kunden gel eitet werden, die
in Reaktion hierzu Dienste des Auftraggebers in Anspruch
nehnmen koénnen, dadurch gekennzei chnet, dalR die

| nf or mati onen nehrerer Auftraggeber an ein Studio
geliefert werden, daR danach in diesem Studio die

| nf or mati onen ver schi edener Auftraggeber zusétzlich nach
| ogi schen und physi kalischen Kriterien strukturiert

ver bunden werden und erst danach zu den
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unt erschi edl i chen Kunden uber das Rundfunksystem
Ubertragen und dort nach den enthaltenen | nformati onen
und nach benut zerdefinierten Kriterien verarbeitet

wer den. "

2. Hilfsantrag:

"Verfahren zur digital en Dat en- Rundfunktbertragung, bei
dem I nformati onen ei nes Auftraggebers in Formdigitaler
Zusat zi nf or mat i onen uber Rundfunkdi enste an Kunden
geleitet werden, die in Reaktion hierzu D enste des
Auftraggebers in Anspruch nehmen kdénnen, dadurch
gekennzei chnet, dass
- die Informati onen nehrerer Auftraggeber an ein Studio
geliefert werden, daR danach in diesem Studio die
| nf or mati onen ver schi edener Auftraggeber nach | ogi schen
und physi kal i schen Kriterien strukturiert verbunden
wer den und erst danach zu den unterschiedlichen Kunden
Uber das Rundfunksystem Ubertragen und dort nach
i nhal t sspezi fischen und verbraucherdefinierten Kriterien
ausgewertet werden, und

- enpfangsseitig alle Daten multipl ex auf genomen und
benut zerdefiniert gefiltert, danach gespeichert und nach

Benut zer anwei sungen sortiert und sel ektiert werden.”

3. Hilfsantrag:

"Verfahren zur digital en Dat en- Rundfunktbertragung, bei
dem I nformati onen ei nes Auftraggebers in Formdigitaler
Zusat zi nf or mat i onen uber Rundfunkdi enste an Kunden
geleitet werden, die in Reaktion hierzu D enste des

Auf traggebers in Anspruch nehmen kdénnen, dadurch
gekennzei chnet, dall die Informationen nehrerer
Auftraggeber an ein Studio geliefert werden, dall danach
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in diesem Studio die Informationen verschi edener

Auf t raggeber nach | ogi schen und physi kalischen Kriterien
strukturiert verbunden werden und erst danach zu den

unt erschi edl i chen Kunden uber das Rundfunksystem
Ubertragen und dort nach inhaltsspezifischen und

ver braucherdefinierten Kriterien ausgewertet werden,
wobei

- die Anbieterdaten zunachst zur weiteren Bearbeitung
zwi schengespei chert und abgel egt und nachf ol gend

abl aufdefiniert die aufbereiteten Daten in den

Dat enst udi o- Ausgangsdat enstrom integriert zur
Sendeabw ckl ung gebracht werden und

- enpfangsseitig alle Daten nultipl ex aufgenomren und
benut zerdefiniert gefiltert, danach gespeichert und nach

Benut zer anwei sungen sortiert und sel ektiert werden.”

4. Hilfsantrag:

"Verfahren zur digital en Dat en- Rundfunktbertragung, bei
dem I nformati onen ei nes Auftraggebers in Formdigitaler
Zusat zi nf or mat i onen uber Rundfunkdi enste an Kunden
geleitet werden, die in Reaktion hierzu D enste des
Auftraggebers in Anspruch nehmen kdénnen, dadurch
gekennzei chnet, dal die Informationen nehrerer
Auftraggeber an ein Studio geliefert werden, dall danach
in diesem Studio die Informationen verschi edener

Auf t raggeber nach | ogi schen und physi kalischen Kriterien
strukturiert verbunden werden und erst danach zu den

unt er schi edl i chen Kunden Uber das Rundfunksystem
Ubertragen und dort entsprechend den enthal tenen

| nf or mati onen und verbraucherdefinierten Kriterien
verarbeitet werden und in Reaktion auf die verarbeiteten
Er gebni sse Di enstl ei stungen ei nes Auftraggebers oder
nmehrerer Auftraggeber in Anspruch genommen werden, wobei
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di e vom Benut zer ausgewerteten |Informationen Uber einen

dat ennmél3i gen Rickkanal zum Studi o Ubertragen werden."

Die restlichen H |Ifsantrage haben fir di e Entschei dung
kei ne Rolle gespielt.

Ent schei dungsgr inde

0429.D

D e Zul &ssi gkeit der Beschwerde

Di e Beschwerde erfillt die in der Regel 65 (1) EPU
erwdhnten Erfordernisse und ist somt zul &ssig.

Zum Hauptantrag und zu den Hilfsantrégen 1 bis 3

Zul assi gkeit der Anderungen

Di e Anspriche 1 des Hauptantrags und des 1. Hilfsantrags
ergeben sich durch lediglich redaktionelle Anderungen
des urspringlich eingereichten Anspruchs 1. Anspruch 1
gemall dem 2. Hilfsantrag ergi bt sich imWsentlichen aus
der Konbi nati on der urspringlich eingereichten Anspriche
1 und 3. Anspruch 1 gemald dem 3. Hilfsantrag ergi bt sich
i mWesentlichen aus der Konbi nation der urspringlich

ei ngerei chten Anspriche 1, 2 und 3.

Die Kammer stellt deshalb fest, dall die Anspriche 1
gemall dem Haupt- und den Hilfsantragen 1 bis 3 die
Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU erfullen.
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Haupt antrag (Neuheit)

D3 betrifft die Ubertragung von Fernsehsignal en nit
zuséat zl i chen di gital en Datensignalen, die im

Enpf angssyst em gespei chert und spater vom Benut zer
abgerufen und an einem Bi | dschi rm angezei gt werden
konnen (vgl. Seite 1, 1. Absatz). Welche Daten
gespei chert oder angezei gt werden, wird vom Benut zer
mttel s einer Fernbedi enung bestinmm (vgl. Seite 9,
Zeile 18 bis Seite 10, Zeile 1). D3 erwdhnt die

Ver wendung des Systens zur Ubertragung von Wrbung, die
nach Rubriken organisiert ist, we in den "Cel ben
Seiten" (Seite 17, Zeilen 10 bis 16).

Die Kammer halt es in D3 fur mtoffenbart, dal die

| nformationen, die in den "Cel ben Seiten" enthalten sind,
aus verschi edenen Quellen, d.h. von verschi edenen

Auf t raggebern, stammen, und dalR di ese Daten nach
physi kal i schen Kriterien strukturiert und verbunden

wer den, indem sie gespeichert und entsprechenden

Adressen zugeteilt werden.

Unter demin den Patentansprichen der vorliegenden
Antrage ent hal tenen Begriff "Studio" versteht die Kamer
mangel s naherer Erl duterung in der

Annel dungsbeschrei bung lediglich eine Stelle zur
Ver bi ndung von Daten, was inplizit auch aus D3 bekannt

i st.

Die in D3 angesprochene Organisation der |nformationen
in den "Cel ben Seiten"” nach Rubriken halt die Kamer
aber auch fuar eine Verbindung "nach | ogi schen und
physi kal i schen Kriterien", da z. B. alle Autoverkaufer

i m Spei cher aufgesucht und dann zusammen in einer Liste
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dargestel It werden konnen. Dabei findet die Kammer kei ne
G undl age in den ursprunglich eingereichten

Annel dungsunt er| agen, den Ausdruck "Verbi ndung nach

| ogi schen Kriterien" im Sinne der Beschwerdef Ghrerin
enger auszul egen. D e Kammer wei st darauf hin, dal sich
nach der Rechtsprechung der Beschwerdekanmern des EPA

ei ne sol che Ausl egung direkt und eindeutig aus den
urspringlich eingerei chten Annel dungsunterl agen ergeben
niRt e. Das genannte Merkmal, das nach den Argunenten der
Beschwer def threrin die Erfindung vom Stand der Techni k
unt erschei det (siehe oben zZiff. VII), ist daher von D3

vor weggenonmen.

Auch di e Dokunente, die die Beschwerdefihrerin vorgel egt
hat, um das Verstandnis des Fachmanns bezlglich des
Merkmal s "strukturierte Verbindung von | nformationen
nach | ogi schen und physischen Kriterien" am
Prioritatstag zu bel egen, konnten die Kanmer nicht

Uber zeugen. Di eses Merkmal kommt als sol ches in den

ei ngerei chten Dokunmenten nicht vor, so dalR i hre Rel evanz
in dieser Hnsicht gering ist. Ferner enthalt die
urspringlich eingereichte Annel dung — w e bereits
erwdhnt - keinen H nweis darauf, dall di esem Merkmal eine
Bedeut ung zukommt, die von der ublichen Bedeutung der
Wirter abwei cht.

Bei dem aus D3 bekannten System kann der Benutzer mt

ei ner Fernbedi enung besti nren, wel che Dat en auf genonmen
und gespei chert werden. Darin sieht die Kanmer eine

Ver ar bei tung der Informationen "entsprechend den

ent hal tenen I nformati onen und nach ver braucher -
definierten Kriterien" gemald dem vorli egenden
Haupt ant r ag.
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| nsgesamt ist demmach der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Haupt antrags aus D3 bekannt, und daher mangel s Neuheit
nach den Artikeln 52(1) und 54(1,2) EPU nicht gewdhrbar.

2.3 1. Hilfsantrag

Anspruch 1 ist gegeniber Anspruch 1 des Hauptantrags nur
geringfigi g gedndert worden. Im Oberbegriff ist jetzt
angegeben, dafl} digital e Zusatzi nfornmationen nach
physi kal i schen Kriterien an Kunden gel eitet werden und

am Ende des Anspruchs ist das Merkna
"verbraucherdefinierten Kriterien" durch das Merkna
"benut zerdefinierten Kriterien" ersetzt worden. Der
substantielle Inhalt des Anspruchs 1 hat sich damt

ni cht gedndert und ist dersel be wi e genmald Anspruch 1 des
Haupt antrags. Anspruch 1 ist somt, w e Anspruch 1 des
Haupt ant rags wegen fehl ender Neuheit gegentber D3 nicht
gewahr bar .

2.4 2. Hlfsantrag

Di e am Ende des Anspruchs als zuséatzliches Merkma
angegebene enpfangsseiti ge Auf nahnme von Daten, die
anschl i efend benutzerdefiniert gefiltert, danach

gespei chert und nach Benut zer anwei sungen sel ektiert
werden, ist ebenfalls aus D3 bekannt (vgl. Seite 9,

Zeile 18 bis Seite 10, Zeile 1). Die Kamer sieht in der
dort beschri ebenen Ei ngabentglichkeit durch den Benutzer,
wel che der aufgenonmenen Daten gespei chert werden soll en,
ei ne benutzerdefinierte Filterung. Der Benutzer kann
anschl i eBend den Abruf der Daten steuern, was di e Kamer
al s eine Sel ektion nach Benutzeranwei sungen betrachtet.

0429.D
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von
dem aus D3 bekannten Stand der Technik |ediglich durch
die nul tipl exe Auf nahme der Daten und die Sortierung der
Dat en nach Benut zer anwei sungen. Da kein technischer
Zusanmenhang zw schen di esen bei den Unterschei dungs-

mer kmal en besteht, muld die erfinderische Tatigkeit fuar
bei de Merkmal e getrennt beurteilt werden.

We di e Beschwerdefihrerin in der mindlichen Verhandl ung
erlauterte, bedeutet die "nultiplexe" Aufnahme von

di gital en Daten den Enpfang aus allen parallelen

Dat enkanal en. Dies ist die einfachste Ausfuhrung von

di gi t al em Dat enenpfang, die der Fachmann i m Rahnen
seines Ublichen techni schen Handels in Betracht zieht,
ohne daf tr erfinderisch tatig werden zu nissen.

Da D3 den benutzerdefinierten Abruf von gespeicherten
Dat en erwadhnt, wirde der Fachmann, der von D3 ausgeht,
sich sel bstverstandlich mt dem Probl em des ei nfachen
Dat enabrufs befassen. Di e Kammer kann daher keine
Erfindung darin sehen, dieses Problem dadurch zu | dsen,
dall der Benutzer die Mglichkeit hat, selbst die Daten
zu sortieren, umderen Abruf zu vereinfachen. Dies
schei nt besonders nahel i egend zu sein beim Sel ektieren
mt Bezug auf Gegensténde ("recall the data stored by
item — vgl. D3, Seite 15, 1. Absatz).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht deshal b nicht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit, und der Anspruch i st
daher nach den Artikeln 52 (1) und 56 EPU nicht
gewahr bar .
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3. Hlfsantrag

Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags unterscheidet sich von
dem des 2. Hilfsantrags i m Wesentlichem durch ei ne Rei he
sendersei tiger MaBnahmen, namich Zw schenspei cherung,

Abl age und di e ablaufdefinierte Integration der

auf bereiteten Daten in den Datenstudi oausgangsdat enstrom

D e Kammer ist der Auffassung, dal alle di ese MaBnahnen,
soweit sie nicht inplizit aus D3 zu ent nehnmen sind,

| ediglich Ubliche Verfahrensschritte in der Daten-
Rundf unkt echni k sind, die der Fachmann, der von D3
ausgeht, ohne weiteres in Betracht zieht.

Di e Beschwerdefidhrerin hat Wert gel egt auf die Auslegung
des Begriffs "ablaufdefiniert”. D e Kammer ist der

Mei nung, dall alle digitalen Sendeverfahren inplizit

ei nen definierten Abl auf haben missen und kann kei ne
direkte und eindeutige O fenbarung in der urspringlichen
Anrel dung finden, die eine engere Auslegung des Begriffs
rechtfertigen wirde.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht deshal b nicht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit, und der Anspruch i st
daher nach den Artikeln 52 (1) und 56 EPU nicht
gewahr bar .

4. Hilfsantrag

Anspruch 1 des 4. Hilfsantrags enthalt am Ende das
Mer kmal , dafl3 "di e vom Benut zer ausgewerteten

| nf or mati onen Uber ei nen dat ennméli gen Rickkanal zum
Studi o Ubertragen werden". Anspruch 1 des von der

Ei nspruchsabt ei | ung zur ickgew esenen Haupt ant r ags



0429.D

- 15 - T 0377/ 01

enthielt dieses Merkmal zum Teil, entsprach aber nach
Mei nung der Prifungsabteilung nicht den Erforderni ssen
der Regel 86 (4) EPU

D e Kammer kann sich imvorliegenden Fall der Anwendung
von Regel 86(4) EPU, auf die sich die angefochtene
Ent schei dung stdtzt, nicht anschlielRen.

Regel 86 (4) EPU schreibt vor, daR geanderte

Pat ent anspr iiche sich nicht auf nicht recherchierte
Gegenst dnde bezi ehen durfen, die mt der urspringlich
beanspruchten Erfindung oder G uppe von Erfindungen

ni cht durch eine einzige allgeneine erfinderische |dee
ver bunden sind. Demmach dirfen geanderte Anspriche nicht
auf einen Gegenstand gerichtet werden, fir den gilt:

i) der Cegenstand wurde nicht recherchiert, und

ii) der Cegenstand ist nicht mt der urspringlich
beanspruchten Erfindung oder G uppe von Erfindungen
durch eine einzige allgeneine erfinderische |dee

ver bunden

Zur ersten Bedi ngung ist zu beachten, dal3 | aut den
Richtlinien fiar die Prafung i mEuropéi schen Pat ent ant
Teil B, Kapitel 111, 3.6 "die Recherche grundsatzlich
den gesant en Cegenstand erfassen (sollte), auf den die
Anspriche gerichtet sind, oder auf den sie, we
vernunftigerwei se erwartet werden kann, nach einer
Anspruchsénderung gerichtet werden kdnnen". Aus der

bl oBen Tatsache, dall ein Merkmal nicht in den
urspringlich eingereichten Ansprichen erwdhnt wurde und
auch kei n Ausfidhrungsbei spiel eines Merkmals in den
urspringlichen Anspriuchen ist, kann daher nicht ohne
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wei teres geschl ossen werden, dal3 di eses Merkmal nicht

recherchi ert wurde.

Bei der Beurteilung der zweiten Bedi ngung kam di e

Pr uf ungsabt ei | ung zum Ergebni s, dalR der Gegenstand des
gednderten Anspruchs 1, der sich imWsentlichen aus
mehr eren Ei nschrankungen des urspriunglich eingereichen
Anspruchs 1 ergibt, mt der ursprunglich beanspruchten
Erfindung nicht durch eine einzige erfinderische Idee
ver bunden sei. Dem kann di e Kammer nicht zusti mmen.

D ese Frage entspricht imwesentlichen der Frage, ob ein
unabhéangi ger Anspruch uneinheitlich mt ei nemdavon
abhangi gen Anspruch sein kann. Nach der Rechtsprechung
der Beschwer dekanmern des EPA kann aber di e bl ol3e

Ei nschr ankung ei nes Anspruchs durch Auf nahne ei nes

Mer kmal s aus der Beschrei bung nicht zu der

Unei nheitlichkeit mt dem urspringlichen Anspruch fuhren

I n der angefochtenen Ent schei dung wurde der Hauptantrag
al I ein wegen der Aufnahme des den Rickkanal betreffenden
Merkmal s in den Anspruch 1 auf der G undl age der Rege

86 (4) EPU zurickgew esen. Die Prufungsabteilung gab

kei ne Stellungnahnme dazu ab, ob dieses Merkmal den

Erf orderni ssen von Artikel 123 (2) EPU entspricht und
aulBerte sich auch nicht zu dessen Patentfahi gkeit genéald
den Artikeln 52 (1), 54 und 56 EPU. Diese Fragen treten
somt zumersten Mal in di esem Beschwerdeverfahren auf.
Qobwohl die Kammer nach Artikel 111 (1) EPU das Ernessen
hat, sich mt diesen Fragen zu befassen, ist sie sich
bewulRt, dald dadurch die Beschwerdefihrerin die
Mogl i chkeit zweier rechtlicher Instanzen verlieren wirde.
Deshal b wei st sie die Sache zur weiteren Entschei dung an

die erste Instanz zurick, wobei die Priufung unter
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Ei nbezi ehung des genannten Merkmal s am Ende von
Anspruch 1 des 4. Hilfsantrags erfol gen soll.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Der Hauptantrag und die Hilfsantrage 1 bis 3 werden

zur ickgew esen.

3. Di e Angel egenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Ent schei dung zur tickverw esen.

Di e Geschaftsstell enbeantin Der Vorsitzende

M Ki ehl S. V. Steinbrener
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