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Sachverhalt und Antréage
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Der von der Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) gegen das
eur opdi sche Patent Nr. 0 826 128 eingel egte Ei nspruch,
der auf die Einspruchsgriinde gemaR Artikel 100 a) EPU i m
Hi nblick auf die Schriften

US-A-5 271 528
TWA-80 214 553
DE-U-8 900 076
DE-U-9 309 575
DE- A-4 330 793
WO- A- 98/ 08800

8% R8RSR

gestutzt wurde, fuhrte zum Wderruf des Patents mangel s
erfinderischer Tatigkeit des Gegenstandes sei nes
Anspruchs 1 durch die am 15. Marz 2002 zur Post gegebene
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung.

CGegen di ese Entschei dung hat der Beschwerdef Ghrer
(Patentinhaber) am 14. Mai 2002 Beschwerde eingel egt und
di e Beschwer degebihr gl eichzeitig entrichtet. D e
Beschwer debegr tindung wurde am 8. Juli 2002 ei ngereicht.

Di e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) nahmmt ihrer

Ei ngabe vom 2. Februar 2004 den Ei nspruch zurick und
erklarte gleichzeitig, dall sie das Streitpatent erworben
hat. D e RechtslUbertragung des europai schen Patents auf
di e Beschwer degegnerin ist am 26. Januar 2004 dem

eur opai schen Patentant gegentuber w rksam geworden

(Regel 20 EPUi. V. m Regel 61 EPU). In ihrer neuen

Ei genschaft als Patenti nhaberin und Beschwerdef Ghrerin
beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents in
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gedndertem Unfang auf der G undl age der mt Schreiben
vom 21. Mai 2004 eingereichten Anspriche 1 bis 16.

Der gel tende unabhéangi ge Anspruch 1 lautet wie folgt:

"1. Einrichtung zur automati schen Schm er st of f abgabe mt

- einemin einem Zylinder (4) angeordneten Kol ben (3),

- einemmt dem Kol ben (3) verbundenen
el ektromotori schen Antriebsmttel (1), das in ei nem
an den Zylinder (4) anschlieRenden Gehause (18)
angeordnet i st,

- einem M kroprozessor sow e ei nemdamt verbundenen
Spei cher (RAM ROV,

- Erkennungsmittel zum mttel baren oder unmttel baren
Er kennen des Vortriebs des Kol bens und/ oder der
Bewegung des el ektronotori schen Antriebs und

- einem Einschalter (21), welcher in einer Ofnung
(27)des Cehauses (18) angeordnet i st,

wobei der Einschalter Spritzwasser- und/ oder

Expl osi onsschutz gewdhrt und seine Kontur im

ei ngeschal teten Zustand in ei ner Versenkung (22) der
Schm er st of f abgabeei nri chtung |iegt, wobei der

M kroprozessor auf eine bestimte Mengenabgabe pro Zeit
voreinstel | bar ist, welche durch den Einschalter (21)
ausl 6sbar ist, wobei die Erkennungsmttel beimVortrieb
des Kol bens oder beimBetrieb des Antriebs Signalinmpul se
erzeugen, die einer Zahleinrichtung zugefihrt werden,
und wobei Vergleichsmttel vorgesehen sind, die die Zah
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der gezahlten Signalinpulse mt einer vorgegebenen,
gespei cherten Wertzahl vergleichen.”

Ent schei dungsgr inde

2309.D

Di e Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 EPU
sowi e der Regel 64 EPU; sie ist zul assig.

Di e Zuricknahne des Ei nspruchs wadhrend des Beschwer de-
verfahrens hat keine unmttel bare verfahrensrechtliche
Bedeut ung, wenn di e Ei nspruchsabteil ung das europai sche
Pat ent wi derrufen hat (Siehe T 629/90, ABI. EPA 1992,
654). Vielnmehr mu3 in diesem Fall die Kammer die

Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung von Ants wegen
sachlich dberpriufen und kann nur dann di ese Entschei dung
auf heben und das Patent aufrechterhalten, wenn es den
Erf order ni ssen des EPU geniigt. Bei dieser Prifung durch
di e Kammer konnen auch Beweismttel, die von der

Ei nsprechenden vor der Zuricknahnme des Ei nspruchs

vor gebracht worden sind, herangezogen werden.

Zul &ssi gkeit des Ei nspruchs

I n der Beschwer debegrindung hielt der ehenalige

Pat ent i nhaber und Beschwerdef Ghrer (G Dohring) wegen
ei nes mangel haft substantiierten Sachvortrags den

Ei nspruch fur unzul assig. I m Gegensatz dazu hat die

j etzi ge Beschwerdefuhrerin (vormals Ei nsprechende im

Ei nspruchsverfahren, nun Rechtsnachfol gerin des
Beschwer def Uhrers Dohring) bei ihrem Antrag auf

Auf rechterhal tung des Patents in geandertem Unfang den
von i hr im Ei nspruchsverfahren ent gegengehal tenen Stand
der Techni k gebuhrend bericksichtigt und somt inplizit
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di e Zul &ssi gkeit des Einspruchs anerkannt. Aufgrund

di eser unterschiedlichen Antragsl age hat die Kammer die
Frage der Zul &ssigkeit des Einspruchs von sich aus
gepruft und ist zu der Auffassung gel angt, dalR im

Ei nspruchsschriftsatz die techni schen Zusanmenhange und
der sich ergebende Tat bestand von der Ei nsprechenden
ausrei chend dargel egt worden sind, so dal3 die

Pat ent i nhaberin und di e Einspruchsabteilung die
behaupt et en W derruf sgrinde ohne eigene Ermttlungen
abschl i efend prifen konnten. Hi erbei hat die Kanmer

ber icksichtigt, dalR imvorliegenden Fall die

her angef Uhrt en Ent gegenhal tungen relativ kurz sind und
sich auf einen relativ einfach gel agerten Sachverhalt
bezi ehen, so dalR ein sehr detaillierter Merkmals-
vergl ei ch unterbl ei ben konnte (vgl. T 28/93, Punkt 4.1
der Entschei dungsgrinde, nicht veroffentlicht im ABI.
EPA) .

Der Ei nspruch geniligte daher den Anforderungen der
Artikel 99 und 100 sowi e der Regel 55 c) EPU und war
somt zul assig.

Zul assi gkeit der Anderungen (Artikel 123 (2) und (3) EPU)

Durch di e Hi nzuf igung der Merkmal e genal3 den
ursprunglichen Ansprichen 8 und 17 zu santlichen

Mer kmal en des erteilten Patentanspruchs 1 wurde der
Anspruchsgegenst and ei ngeschrankt. Imdritten Absatz des
Anspruchs 1 wurde zuséatzlich prazisiert, dal das

el ektromotori sche Antriebsmttel 1 in eineman den
Zyl i nder 4 anschliellenden Geh&use 18 angeordnet i st.

Di ese Angabe ist der Spalte 6, Zeilen 19-20 des Patents
(dem vorl etztem Absatz der Seite 7 der urspringlich

ei ngerei chten Annel dung) zu ent nehnen.
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Di e sich an dem Anspruch 1 anschli eRenden abhangi gen
Anspriche 2 bis 5 entsprechen den erteilten

Pat ent ansprichen 3 bis 6. Der abhangi ge Anspruch 6 i st

ei ne Zusamenfassung der erteilten Patentanspriche 2 und
7. Di e abhangi gen Anspriche 7 bis 11 entsprechen den
erteilten Patentansprichen 9 bis 13. Der abhangi ge

Pat ent anspruch 12 ist eine Zusanmmenfassung der erteilten
Pat ent anspriche 14 und 15, wobei zusatzlich klargestellt
wur de, dalR der Antrieb einen Schrittnotor aufweist.
Letzteres ergi bt sich aus dem Ausf Uhrungsbei spiel im
dritten Absatz der Seite 12 der urspringlich

ei ngerei chten Annel dung. Der abhangi ge Anspruch 13
entspricht demerteilten Patentanspruch 16. Der
abhangi ge Anspruch 14 entspricht demerteilten

Pat ent anspruch 18, wobei das Merkmal "anschalten" in
"abschal ten" berichtigt wurde und zusatzlich prazisiert
wur de, dalR der Antrieb einen d eichstromotor aufweist.
Di e Berichtigung und di e Ausfihrung des Antriebes als

A ei chstrommot or ergi bt sich aus dem ersten Absatz der
Seite 14 der urspringlich eingereichten Annmel dung. Der
abh&ngi ge Anspruch 15 i st ei ne Zusammenfassung der
erteilten Patentanspriche 20 und 21 mt der sich aus dem
zweiten Absatz der Seite 14 der urspringlich

ei ngerei chten Annel dung er gebenden Prazi si erung, dal} die
beansprucht en, aus Magnetschal ter und Anregungsei nheit
Anor dnung bestehenden Mttel nicht nur zur

ber Ghrungsl osen Aktivierung der Steuerung bzw. des
Antriebs, sondern auch noch zu dessen Deakti vi erung

di enen. Der abhé&ngi ge Anspruch 16 entspricht dem
erteilten Patentanspruch 22.

D e Beschrei bung wurde i mwesentlichen an di e neue
Anspruchsfassung angepal3t. Die D2 wurde in der
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Beschr ei bungsei nl eitung gewirdigt. Die Figuren 8a bis 8d
mt zugehorender Fi gurenbeschrei bung (Spalte 13, Absatze
[ 0058] bis [0061] entfielen.

Da das Patent bereits vor der Zuriucknahnme des Ei nspruchs
zu kei ner Beanstandung hinsichtlich des Artikels 123 (2)
EPU Anl aR gegeben hat, ist sonmit festzustellen, daR die
dur chgef Gihrt en Ander ungen den Anf orderungen der

Artikel 123 (2) und 123 (3) EPU genigen.

Neuheit und erfinderische Tatigkeit

We bereits erwahnt, hat die Beschwerdefihrerin als
ehemal i ge Ei nsprechende den von ihr im Ei nspruchs-
ver f ahren ent gegengehal tenen Stand der Techni k bei der
Fassung der geltenden Anspriche bericksichtigt. Der
Schwer punkt des Beitrags der beanspruchten Erfindung i st
von der Probl emati k des Schutzes vor Spritzwasser und
Expl osi on auf di e besondere Ausbil dung der

el ektroni schen Regel ung der Schm er st of f abgabe verl egt
wor den. Der Anspruch 1 richtet sich nunnehr zusatzlich
auf die spezifischen Bestandteile (M kroprozessor,

Er kennungsm ttel, Zahleinrichtung, Vergleichmttel) der
El ekt roni k- St euerung des el ektronotori schen Antriebs und

i hr funktionell es Zusanmenw r ken.

Di e Schm er st of f abgabevorri cht ungen der Entgegen-

hal tungen D5 und D6 werden nicht el ektronotorisch
sondern durch ei nen Druckgasgenerator betrieben. Sie
konnen ni cht zum Gegenstand des Anspruchs 1 fudhren.
Di e D3 beschrei bt ein imAul3enbereich einsetzbares
Fer nbedi enungsger at und wurde zur Probl emati k des
Wasserschutzes zitiert. D ese Druckschrift ist im
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Hi nblick auf die neue Ausrichtung der geltenden
Anspr iche nicht von Rel evanz.

Lediglich die D1, D2 und D4 beschrei ben Schm erstoff-
abgabevorrichtungen, die elektronotorisch betrieben

wer den. Bei di esen bekannten Schm er st of f abgabe-
vorrichtungen wird die in einem Schm ertakt abgegebene
Schmi er st of f renge durch die vorgegebene Einstellung der
Dauer der Schm ermttel abgabe bestimt (vgl. D1:

Spalte 3, Zeilen 50-53; Ubersetzung der D2: Seite 4,
Zeilen 10-11). Die in einemderartigen Dosiergeréat zu
di esem Zweck verwendete El ektronik-Steuerung wird am
ausfiuhrlichsten in der D4 beschrieben. Nach den

Zeil en 14-18 des Schutzanspruchs dieser Schrift wird die
El ektroni ksteuerung mt dem Einstell en der Spendezeit
aktiviert und gi bt die gespeicherten und fiar die
Spendezeit malRgebenden St euersignal e an den
Antriebsnotor ab. Dieser wird mt einem Startinpul s der
El ekt roni kst euerung angesteuert und dreht so |ange, bis
nach Abl auf der eingestellten Spendezeit ein neuer

| mpul s den Mbtor abschaltet. Bei dieser bekannten

St euerung handelt sich somit um ei ne sogenannte "open-
| oop” Regel ung, bei der das abgegebene Schmermttel-
vol unen durch die zuvor eingestellte Abgabedauer

vor gegeben wrd.

Bei dem aut omati schen Schm er st of f geber genal3 den

Mer kmal en des Anspruchs 1 wird dagegen die

Schm er st of f renge direkt erkannt, indem Erkennungsmtte
bei m Vortri eb des Kol bens oder beimBetrieb des Mtors
Si gnal i npul se erzeugen. Das Vol unen der abgegebenen
Schmermttel nenge wird Uber die Zahleinrichtung
ermttelt, welche entsprechend dem Vortrieb des Kol bens
oder der Anzahl der Undrehungen des Modtors die
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abgegebenen Signalinpulse mt. D e Anzahl von

genessenen Signalinpulsen wird mt einer vorgegebenen,

gespei cherten Wertezahl verglichen und die
Schm erm ttel zuf uhr nach Abgabe des vorgegebenen
Vol unens gestoppt. Es handelt sich hierbei um einen

geschl ossenen Regel kreis, der sich wesentlich von der

"open-1 oop" Steuerung gemall D4 unterscheidet, indem er

vOl I'i g unabhangi g von &aulleren Ei nfl ul3f akt oren
(Tenperatur, Viskositat, ...) arbeitet. Eine solche

Regel ung wird durch die ermttelten Ei nrichtungen zur

aut omati schen Schmi er st of f abgabe ni cht nahegel egt.
Daraus fol gt, daR der Gegenstand des unabh&ngi gen
Anspruchs 1 neu ist und auf einer erfinderischen
Tati gkeit beruht.

D e abhéangi gen Anspriche betreffen zwecknali ge

Ausgest al tungen des Cegenstands des Anspruchs 1 und
haben i n Zusammenhang mt di esem Best and.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

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

2. Die Sache wird an die erste Instanz mt der Auflage
zur ickgew esen, das Patent in geandertem Unfang mt
f ol genden Unterl agen aufrechtzuerhal ten:

- Anspriche 1 bis 16, eingereicht mt Schrei ben vom

21. Mai 2004;

2309.D
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Beschrei bungseinleitung, Seiten 1 bis 3 eingereicht
mt Schrei ben vom21. Mai 2004 zusanmen nit den
Spalten 2 bis 17 der Patentschrift eingereicht mt
Schrei ben vom 21. Mai 2004;

Zei chnungen 1-12 eingereicht mt Schrei ben vom
21. Mai 2004;

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

A. Vot tner
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S. Crane



