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Sachverhalt und Antréage

0125.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Zurickwei sung des
Ei nspruchs gegen europdi sches Patent Nr. 674 102.

Ei nspruchsgrinde waren mangel nde Neuheit bzw. mangel nde
erfinderische Tatigkeit der Gegenstande santlicher
Anspriche des Patents.

D e Ei nsprechende, nunmehr Beschwerdef idhrerin, stutzte
den Ei nspruch auf fol gende zum Stand der Technik
gehdrende Dokunent e:

D1 DE- A-3 928 726

D2: EP-A-0 596 471 (gemaR Artikel 54 (3) EPU)

D3 R Miller: "Bauel enente der Hal bleiter-
El ekt roni k", 4. Auflage, Springer-Verlag, 1991,
Seite 159.

Der Anspruch 1 des unveranderten Patents |autet:

"Wechsel strom Zundanl age mt weni gstens einer
Zindendstufe (Z, Z1 ...Z4), bestehend aus einer
Zundspule (Tr, Tr1 ...Tr4) mt Primar- und
Sekundéarw ckl ung, einemin Reihe zur Primarw ckl ung
geschalteten Hal bl eiterschalter (T, T1 ...T4), einem
Schwi ngkr ei skondensator (C, d ...C4), der zur

Er zeugung ei nes bi pol aren Wechsel stronmes mt der
Primarspul e ei nen Schwi ngkrei s bildet und einer
paral l el zum Hal bl eiterschalter (T, T1 ...T4)

angeor dnet en Ener gi er ickgew nnungsdi ode (D, D1 ...D4),
dadurch gekennzei chnet, dalR der Stronflufl3 durch die
Ener gi er ickgew nnungsdi ode (D, D1 ...D4) als
Steuersignal fidr den Halbleiterschalter (T, T1 ...T4)

verwendet wird, wobei der StronflulR mt einemin
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Rei he zur Energi er ickgewi nnungsdi ode (D, D1 ...D4)
geschalteten Wderstand (R2) erfal3t wird."

Di e Anspriuche 2 bis 6 sind von Anspruch 1 abhangig.

D e Argunmente der beschwerdef ihrenden Ei nsprechenden

| assen sich wie fol gt zusammenf assen:

Neuhei t

Ent gegen der Behauptung in der angefochtenen

Ent schei dung sei i m Dokunment D2 das |etzte Merkmal des
Anspruchs 1 (kurz Merkmal c) - "wobei der Stronfluld mt
einemin Rei he zur Energierickgew nnungsdi ode
geschalteten Wderstand erfallt wird." - sehr wohl

vor handen. Di eses Merkmal sei in Figur 3 von D2

of fenbart, wo in Reihe zur Energi erickgew nnungsdi ode 15
die Primarw cklung 14a eines Unformers 14 geschaltet sei
der als Strom Spannungs-Wandl er diene. Die

Primarw cklung 14a stelle aber einen Wderstand dar.
AulRer dem hei Be es im Anspruch 11 von D2: "dall der Strom
der Energi er ickgew nnungsdi ode 15 mttels eines
Strommvandl ers (14a, 14b, 30) in eine Spannung
ungewandelt wird..". CGenau dies sei auch bei m Gegenstand
des Streitpatentes der Fall. Somt sei das einzig

ver bl ei bende kennzei chnende Merkmal des Streitpatentes -
dall der Stronfluld mt einemin Reihe zur

Ener gi er ickgew nnungsdi ode geschal teten W derstand
erfalt wird - durch die Figur 3 und den Anspruch 11 des
Dokurments D2 vol | standi g vor weggenonmen.
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AulRerdem hei Be es auf Spalte 5, Zeilen 7 bis 11 von D2:

"Bei der Schaltung gemald Figur 3 besteht der
Strommvandl er aus ei nem Unformer 14, dessen

Primarw cklung 14a im Stronkreis der Diode 15 liegt und
dessen Sekundarw cklung 14b mt ei nem Chnschen

W der st and 33 abgeschl ossen ist."

Die Primarw cklung 14a stelle fir sich allein betrachtet,
ebenso wi e der gesanmte Unfornmer 14 mt der

Primarw cklung 14a, mt der Sekundarw cklung 14b und mt
dem di e Sekundarw ckl ung abschl i eBenden Ohnschen

W derstand 33 einen Wderstand dar, der wie beim
Streitpatent in Reihe zur Energieriuckgew nnungsdi ode
geschaltet sei und den Stronfluld erfasse. Somt sei auch
durch Spalte 5, Zeilen 7-11 von D2 das einzig

ver bl ei bende kennzei chnende Merkmal ¢ des Streitpatentes
vol | st andi g vor weggenonmen.

Erfinderi sche Tatigkeit

Auch di e CGegenst &nde der Anspriche 2 bis 6 seien aus den
i m Ei nspruchsschriftsatz aufgefihrten G inden nicht

pat ent f ahi g.

Di e Argunente der Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin

| assen sich wie fol gt zusammenf assen:

Neuhei t

Der Cegenstand des Anspruchs 1 unfasse einen W derstand,
der, in Reihe zur Energierickgew nnungsdi ode geschaltet,
deren Stronfluld erfafRt. Auf dem Hi ntergrund der

Beschrei bung werde damt eindeutig ein ohnscher
Spannungst ei | er beansprucht.
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Sowohl die Figur 3 in Verbindung mt der zugehdrigen
Beschrei bung des Dokunentes D2, als auch

Pat ent anspruch 11 di eses Dokunmentes beschri eben ebenso
ei ndeutig einen Stromnvandl er, der in die Klasse der
transformatori schen Wandl er gehére und damit ei nem

vOl I'i g anderen Funktionsprinzip unterliege.

Natdrlich stelle die Primirw cklung eines sol chen
Spannungswandl ers ei nen ohnmscher Wderstand dar, der
j edoch gegenuber einemideal en Stromvandl er zum
unerwinschten Verlust (Kupferverluste) fiuhre, so dal bei
einemreal en Stromwandl er fir den Sekundarstrom |, nur
nadherungswei se di e zur Bestinmung di eses Stronmes
erforderliche Bezi ehung gelte:

2 = (w/w) < 1y,
wobei wi:w das Uberset zungsverhaltnis und |; den
Primarstrom darstelle. Damt folge ein solcher
St rommandl er dem | ndukti onsgeset z.

Dengegenliber ergebe sich die Meflspannung Uz, an ei nem
ohnmschen Wderstand R2 (siehe Figur 2 des Streitpatents)
wi e folgt:

U = U (R * (R + R)),
wobei bezogen auf die Figur 2 des Streitpatents U. die
Kondensat or spannung an dem Schw ngkr ei skondensator C und
Ro der Wderstand der Energierickgew nnungsdi ode
darstelle.

Dam t beruhe das Funktionsprinzip des beanspruchten

W der st andes R, auf dessen Ei genschaft als ohnscher

W derstand, wahrend ein sol cher ohnmscher Wderstand bei
dem Funktionsprinzip des Stromvandl ers vollig

uner winscht sei.
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| nf ol gedessen stelle der in dem Dokunent D2 beschri ebene
Strommandl er kei nen Wderstand i m Si nne des

angef ocht enen Pat ent anspruches 1 dar, mt der der
Stronfl ulR durch di e Energieriuckgew nnungsdi ode erf aldt
wer den sol | e.

Hi eran andere sich auch dann nichts, wenn der
sekundéarseitig an den Stromnandl er geschaltete

W derstand 30 gemal3 Fi gur 3 des Dokunentes D2

ber iicksi chtigt werde. Dieser Wderstand sei erforderlich
um den gemaR dem Uber set zungsverhal tni s des
Stromwandl ers transform erten Primarstrom erfassen zu
kénnen, da bei einemideal en Stromvandl er die
Sekundéarseite kurzgeschl ossen und damt der Strom nicht
mel3bar ware.

Zusamenf assend wer de daher festgestellt, dall der
Cegenstand des Patentanspruches 1 des angefocht enen
Pat ents sehr wohl die erforderliche Neuheit aufweise.

D e beschwer def ihrende Ei nsprechende beantragte
(inplizit), die angefochtene Entschei dung aufzuheben und

das Patent zu w derr ufen

D e Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin beantragte,
di e Beschwerde zuriuckzuwei sen. Hilfsweise wirde ein
Antrag auf mindliche Verhandl ung gestellt.
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Ent schei dungsgr inde

2.2

2.2.1

2.2.2
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D e Beschwerde ist zul assig.

Neuheit (Artikel 54(3) EPU)

Die Streitfrage der Neuheit in dieser Beschwerde hat
sich auf das Fehl en oder Vorhandensein ei nes einzigen
Merkmal s - Ubereinsti mend "Merkmal c¢" genannt - des
Anspruchs 1 des Streitpatents i m Dokunent D2 reduziert.
Let zt eres gehort unbestritten zum Stand der Technik im
Sinne von Artikel 54(3) EPU fir die genei nsanen
Vertragstaaten (DE, FR, GB, NL).

Met hodol ogi sche Erwagungen

Bei dieser Konstellation sind die Begriffe der fehlenden
Neuheit und des Nahel i egenden streng ausei nanderzuhal t en.
Artikel 54 (3) EPU bezweckt namich die préaventive
Auswi r kung ei ner Patentannel dung, deren Inhalt erst nach
dem Prioritatsdatum ei ner jingeren Patentannel dung der

O fentlichkeit zuganglich gemacht worden ist, angenessen
zu begrenzen. lhr Inhalt gilt daher als neuheitschéadlich
nur dann, wenn ein darin enthaltener technischer

O f enbarungssachverhalt unter den zu prifenden Anspruch
des jungeren Patents subsum erbar ist. Dies ist der Kern
des sogenannten 'whol e contents' Ansatzes, wel cher der
Regel ung di eser Probl ematik i m EPU zugrundel i egt.

Angesi chts einiger Argunente, die imEinspruchsverfahren
explizit geltend gemacht wurden und in der

Beschwer debegr tndung i nplizit w eder erschei nen, ist
anzuner ken, dald dieses ein anderes, strengeres Kriterium

ist als die imProtokoll Uuber die Auslegung des
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Artikels 69 EPU vorgesehene Bestinmung des
Schut zber ei ches ei nes Anspruchs. Unter anderem hat dies
zur Fol ge, dalR der Subsuntionsbereich des Anspruchs

ni cht durch Aquival ente eines Merkmals erweitert werden
darf, wi e die Einspruchsabteilung zu Recht in der

angef ocht enen Ent schei dung angener kt hat (Punkt 2.2,
vorl etzter Satz der angefochtenen Entscheidung). Es
bedeut et auch, dal3 nichts den spéateren Annel der daran
hi ndert zu behaupten, dall ein bestimter Sachverhalt far
ei nen Patentanspruch nicht neuheitschadlich sei, aber
trotzdem i m Schut zberei ch |i ege.

Zur Vermei dung von M RBverstandni ssen ist anzunerken, dald
bei der Beurteilung der Neuheit gemaR Artikel 54 (3) EPU
und gemalR Artikel 54 (2) EPU imPrinzip das gleiche
Kriterium Anwendung findet, mt dem pragmati schen
Unterscheid, daR imFalle von Artikel 54 (2) EPU
manchmal ei ne Verw schung der Grenze zum Begriff der
erfinderischen Tatigkeit festzustellen ist, da in
Grenzféallen ein unzul assi ges Argunent unter

Artikel 54 (2) EPU i mer noch als zul 4ssi ges Argunent
unter Artikel 56 EPU verstanden werden kann. ImFalle
von Artikel 54 (3) EPU ist aber die strenge Beachtung
der oben erl &uterten formal en Abgrenzung ei ne

Vor ausset zung fir die Rechtsicherheit bei der Anwendung
des 'whol e contents' Ansat zes.

Fal | bezogene Erwagungen

I mvorliegenden Fall |autet das kritische Merkmal in
Anspruch 1: "wobei der StronfluR mt einemin Reihe zur
Ener gi er ickgew nnungsdi ode (D, D1 ...D4) geschal teten
Wderstand (R2) erfalRt wird."
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D eser Wirtlaut liefert dem Fachmann, nach Beurteil ung
der Kammer, ein sofort erkennbares Bild in dem
wortlichen Sinn, dalR er ohne weiteres ein entsprechendes
Teil schaltbild erkennt. Dieser erste Eindruck wird
bestéatigt, wenn er die Schaltbilder in den einschl agi gen
Figuren 2 bis 5 anschaut und genau dieses Teilschalthild
sanmt dem her konm i chen Synbol fir das Bauteil Wderstand
sieht. Er versteht auch sofort, daf ein Wderstand
geeignet ist, einen StronflulR zu erfassen, da di eses
Bautei |l definitionsgemall zwi schen sei nen Anschl ul3kl emmen
ei ne Spannung entw ckelt, die dem durchflielRenden Strom
ei neindeutig entspricht. Somt stellen sich fir den
Fachmann aus dem Streitpatent sel bst keine

Ausl egungsschwi eri gkei t en; der Bedeutungsi nhalt des
Anspruchs ist vomWrtlaut unmttel bar und ei ndeutig
nachvol | zi ehbar .

| m Rahmen der Prifung gemaR Artikel 54 (3) EPU ist nun
der einschl agi ge techni sche Sachverhalt des Inhalts der
Pat ent annmel dung D2 mt dem Definitionsbereich des

ei nschl 4gi gen Merkmal s des Anspruchs 1 des Streitpatents
zu vergl ei chen. Laut Beschrei bung, Spalte 5, Zeilen 1
bis 11 wird bei der Schaltung gemalR Figur 3 von D2 "aus
dem di e Di ode 15 durchfliellenden Strommttels eines
Strommandl ers 14 ein Signal abgeleitet.”. Der
Stromnvandl er besteht "aus ei nem Unforner 14, dessen
Primarw cklung im Stronkreis der Diode 15 |iegt und
dessen Sekundarw cklung 14b mt ei nem ohnschen

W der st and 33 abgeschl ossen ist." Festzuhalten ist
erstens, dall der Wderstand 33 nicht in Reihe zur Di ode
15 geschaltet ist, und zweitens, dall das El enent, das in
Rei he zur Diode 15 geschaltet ist, die Primirw cklung
14a eines Unformers ist. Die Beschwerdefihrerin und

Ei nsprechende nerkt dazu an, dal die Primirw cklung 1l4a
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einen Wderstand darstelle. Demist zuzustimren insofern
al s jede praktisch ausfihrbare Primarw ckl ung

zwangsl aufi g ei nen parasitaren Wderstand aufweist. Bei
der Schal tung genmal3 Figur 3 von D2 ist dieser Wderstand
aber kein diodenstronfl uBerfassender Wderstand. Das
vom Stromvandl er 14 abgeleitete Signal, das den

D odenstronfl ulR darstellt, hangt nicht vom W derstand
der Primarw cklung 14a des Unforners ab, sondern von

sei ner Induktanz, das hei3t, nicht von dem durch seinen
par asi taren W derstand erzeugten Spannungsabfall in der
Pri marw ckl ung, sondern von dem durch seine | nduktanz
erzeugten magneti schen Flul3 in der Primarw cklung 14a
des Unfornmers 14. Damt fehlt bei der Schal tung genald
Figur 3 von D2 ein definitionswesentliches Teil nmerkma
des kritischen Merkmals ¢ in Anspruch 1 des
Streitpatents, sodalR di eser Sachverhalt im Mrkmal c als

ni cht subsum ert anzusehen i st.

Ent gegen der Behauptung der Beschwerdef dhrerin und

Ei nsprechenden vermag der Wbrtl aut des Anspruchs 11 der
Pat ent annmel dung D2 - " dalR der Strom der

Ener gi er ickgewi nnungsdi ode (15) mttels eines
Strommvandl ers (14a, 14b, 30) in eine Spannung
ungewandelt wird.." — die obige Feststellung nicht zu

wi derl egen. We oben ausgefihrt, stellt der 'whole
contents' Ansatz die Frage, ob ein konkreter, zumlnhalt
ei ner &alteren Patentannel dung gehdrender Sachverhal t
unter den Anspruch des jlngeren Patents subsum erbar ist.
Da der altere Anspruch naturgeméal3 nmehr unfaldt

(subsum ert), als konkret imlInhalt der alteren

Pat ent anmel dung offenbart wird, ist ein Vergleich

zwi schen alteren und jingeren Ansprichen (sogenannter
"prior claimng Ansatz) weder sinnvoll im Kontext des
Neuhei t sbegriffs, noch imEinklang nmit dem EPU. Die
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Tat sache, dal3 Anspruch 11 von D2 vollig offen |afRt,

wel che Form der Strommandl er nehmen soll und in wel cher
Beschal tung er eingesetzt werden soll, kann nicht als
Grundl age fiUr eine spekul ati ve Ausdehnung der konkreten
O fenbarung in R chtung des Streitpatents di enen.

Das weitere Argunment der Beschwerdef Ghrerin und

Ei nsprechenden, wonach die Primarw cklung 14a far sich
allein betrachtet ebenso wie der gesanmte Unfornmer 14 mt
der Primarw cklung 14a, mt der Sekundéarw cklung 14b und
mt dem di e Sekundarw ckl ung 14b abschl i eRenden ohnmschen
W derstand 33 einen Wderstand darstelle, der wie beim
Streitpatent in Reihe zur Energieriuckgew nnungsdi ode
geschaltet sei und den Stronfluld erfasse und somt das

ei nzi g verbl ei bende kennzei chnende Merkmal c¢ vorwegnehne,
Uberzeugt di e Kammrer nicht. Der Gesichtspunkt der
Primarw cklung 14a als Wderstand wiurde bereits oben
abgehandel t. Der gesante Unfornmer sant Wderstand 33

| &3t sich auch nicht als einheitliches Elenent unter dem
Begriff 'Wderstand' imAnspruch 1 des Streitpatents
subsum eren. Der Unformer ist ein Bauteil mt vier

Kl emmen, di e paarwei se zwei gal vani sch getrennte

Stronfl uBwege bereitstellen. Das einzige gal vanisch in
Rei he zur Diode geschaltete Bauteil ist nach wie vor die
Primarw cklung 14a (w e oben abgehandelt). Falls das
Argunent sich auf die in dem Primérschal tkreis des
Unrforners 14 reflektierte Inpedanz als ein dem

W derstand des Merkmals ¢ entsprechendes El enent bezieht,
i st die Kammer davon ebenfal s nicht Uberzeugt. Nach
Beurteil ung der Kammer sprengt eine derartige Ausl egung
des Wrtes 'Wderstand' als 'eine in ei nemgew ssen
Frequenzberei ch di e physikalische G 63e W derstand

auf wei sende eventuel | konpl exe Schal tung' den unter

Ber Gicksi chtigung der Beschrei bung und Zei chnungen des
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Streitpatents angenessen sprachlichen Rahnmen. Viel nehr

| &3t di e Beschrei bung und zei chneri sche Darstellung
unm ttel bar und eindeutig auf die Auslegung von
'Wderstand' als einheitliches physisch konzentriertes
Bauteil schliefRen. Die Darstellung einer derart

kompl exen frequenzabhéngi gen Schaltung als 'ein
Wderstand' im Sinne des Streitpatents ist vielnehr ein
al s eine semanti sch-techni sche Ausl egung getarntes

unzul 4ssi ges Aqui val enzar gunent .

2.4 Folglich gilt der Cegenstand des Anspruchs 1 gegenlber
di esem I nhalt der Patentannel dung D2 als neu genafld
Artikel 54 (1) und(3) EPU

3. Erfinderi sche Tati gkeit
D e beschwer def ihrende Ei nsprechende hat zu di esem Thema
kei ne neuen Argunente vorgebracht, die geeignet waren

di e Feststellungen der Einspruchsabteilung in Frage zu
stellen. Die Kammer sieht dafidr auch kei nen G und.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

D. Sauter W J. L. \Weeler
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