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Sachverhalt und Antréage

1404. D

D e Beschwerdegegnerinnen | und Il (Ei nsprechenden | und
1) haben gegen das europai sche Patent Nr. 0 608 715
gest it zt auf die Ei nspruchsgrinde genal3 Arti kel 100 a)
EPU (fehl ende Neuheit, fehlende erfinderische Tatigkeit)
und Artikel 100 b) EPU (mangel nde Ausf iihr barkeit)

Ei nspruch er hoben.

Mt der am 10. April 2002 zur Post gegebenen
Ent schei dung hat di e Ei nspruchsabteil ung das europdi sche

Pat ent w derr uf en.

CGegen di ese Entscheidung hat di e Beschwerdef ihrerin

(Pat entinhaberin) am 31. Mai 2002 Beschwerde ei ngel egt
und rechtzeitig di e Beschwerdegebihr bezahlt. D e
Beschwer debegr iindung i st am 19. August 2002 ei ngegangen.
Von den im Ei nspruchsverfahren genannten Bewei smtteln
hat fur die Entschei dung i m Beschwerdeverfahren nur noch
di e Fachzeitschrift "Funkschau", 3/1992, Seiten 36 bis
42 (D3) eine Rolle gespielt.

Am 25. Marz 2004 wurde vor der Beschwerdekanmer mindlich

ver handel t.

Di e Beschwerdef dhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents auf der Basis der in der nmindlichen Verhandl ung

vor gel egt en Patentanspriche 1 bis 6.

D e Beschwer degegneri nnen beantragten di e Zurickwei sung

der Beschwer de.
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Der geltende Anspruch 1 lautet we folgt:

" Funk- Tel ekommuni kat i onsvorrichtung (11) in Fahrzeugen,
i nsbesondere Kraftfahrzeugen, mt einer HF- Sende- und
Enpf angsei nrichtung (22), mt verschi edenen Endger aten
(z.B. Tel efonapparat, Fernkopierer), deren

t el ekommuni kat i onsspezi fi schen Teil e von deren

Benut zerteilen (12, 13, 14) raumich getrennt und Uber
ein Ubertragungsnetz (19) niteinander verbunden sind,
und mt einer zentral en Endger atesteuerung (15), die die
t el ekonmuni kat i onsspezi fi schen Teil e der Endgeréate
enthalt und die mt der HF-Sende- und

Enpf angsei nrichtung (22) verbunden ist, dadurch
gekennzei chnet, dal} die zentral e Endger &t est euerung (15)
zur Durchf ohrung verschi edener Dienste (z.B. Tel efon,
Fax) eine Schnittstelleneinheit (18) zum
Ubertragungsnetz (19) und Einheiten fiir eine

D enst auswahl (17), fur eine Datenformatierung (21)
enthalt, mttels denen sie den Austausch von

Si gnal i si erungsdaten zw schen den

t el ekonmuni kat i onsspezi fi schen Teilen so steuert, dal3
zur Durchfihrung jeweils eines der verschi edenen Dienste
(z.B. Fax) Eingabe-Ausgabemttel (32; 36) von
unterschi edl i chen Benutzerteilen (12; 14) mtei nander
verschaltet werden (z.B. Drucker des Fernkopierers und
Tast at ur des Tel ef onapparates) und dal3 das
Ubertragungsnetz (19) ein faseroptisches Netz ist."

Das Vorbringen der Beschwerdefihrerin | &3t sich we
fol gt zusanmmenfassen:

Der Einspruch der Beschwerdegegnerin Il sei entgegen dem
Erfordernis von Artikel 99 EPU nicht schriftlich sondern
in Form ei nes Fax ei ngereicht worden, wozu das EPU dem
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Ei nsprechenden kei ne Berechti gung gebe. Er habe dazu
geltend gemacht, dalRR das Ei nspruchsverfahren - we es
von den deutschen Gerichten definiert werde - ein vom
Ertei l ungsverfahren getrenntes und sel bststandi ges
Verfahren sei, in dem tber die Aufrechterhal tung oder
den Wderruf eines bereits erteilten Patents entschi eden
wird. Mt der Einreichung der Einspruchsschrift werde
ein neues Verfahren eingeleitet. Eine per Fax

ei ngerei chte Einspruchsschrift konne also nicht als eine
Unterl age, die nach Ei nrei chung der europdi schen

Pat ent anmel dung gemiaR Regel 36 (5) EPUi.V.m dem
Beschl uR des Prasidenten des EPA vom 2. Juni 1992 Uber
di e Ei nrei chung von Pat ent annmel dungen und anderen

Unt erl agen angesehen werden. Die Unterlagen im Sinne von
Regel 6la EPU i.V.m Regel 36 (5) EPU betrafen nur
Schriftsticke, die nach dem einleitenden Verfahrensakt
(imErteilungsverfahren: die Einreichung der

eur opai schen Pat ent annmel dung; i m Ei nspruchsverfahren:
di e Ei nreichung des Ei nspruchsschriftsatzes) eingereicht
wer den. Eine Einspruchsschrift koénne somt gemal

Artikel 99 (1) Satz 2 EPU nur schriftlich d. h. in

Papi erform und nicht per Fax eingereicht werden. Die von
der Beschwer degegnerin am 15. Septenber 2000 per Fax

ei ngerei chte Einspruchsschrift fihre dazu, dalR der

Ei nspruch unzul 8ssi g sei

| m Gbri gen unfasse der Anspruch 1 den gesanten Wortl aut
der aufgrund der urspringlichen Fassung erteilten
Anspriche 1, 2 und 8 und gehe im Cberbegriff vom

nachst kormenden Stand der Techni k nach der D3 aus. D e
i m Kennzei chen des Anspruchs 1 angegebene

ger &t et echni sche Zusammenset zung der Endger &t est euer ung
sei zwar bei Tel ekommuni kati onsvorrichtungen bekannt,

wi e die i mBeschwerdeverfahren erstmal s genannte
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WO 92/ 22976 (D7) zeige. D e beanspruchte Vorrichtung

unf asse jedoch nicht nur die aus der D3 und der D7
bekannten Merkmal e, sondern bei nhalte auch noch das
weitere Merkmal, daB das Ubertragungsnetz ein
faseroptisches Netz ist. We der D3 zu ent nehnmen sei,
hatten schon amPrioritéatstag des Streitpatents
abgeschirnte el ektrische Leitungen innerhalb der
bekannten Systene den Anforderungen an die

el ekt romagneti sche Vertréaglichkeit in Kraftfahrzeugen
entsprochen. Dies sei durch den in der D3 erwihnten

Ver kauf von 50 sol cher Einrichtungen durch eine nanhafte
Firma bel egt. Der Fachmann habe daher keinen Anl ald
gehabt, von der bekannten Verwendung ei nes abgeschirnten
el ektrischen Netzes zu einem faseroptischen Netz

tuber zuwechsel n. Der Cegenstand nach dem Anspruch 1
beruhe daher auf einer erfinderischen Tatigkeit.

D e Beschwer degegneri nnen argunentierten i mwesentlichen
wi e folgt:

Di e Vorl age des geltenden Anspruchs 1 sei erst in der
nmindl i chen Ver handl ung und somt verspatet erfol gt und
sei daher nicht zuzul assen. Der Anspruch 1 bestehe aus
den urspringlichen Ansprichen 1, 2 und 8. Der Anspruch 8
sei allerdings urspringlich nicht auf den Anspruch 2
sondern auf die Anspriche 6 oder 7 zurickbezogen gewesen,
die sich ihrerseits w eder nur auf den Anspruch 1

j edoch nicht auf den Anspruch 2 zurickbezogen. Eine
Zusanmmenf assung der Merknal e aus den Ansprichen 1 und 2
ei nerseits und dem Anspruch 8 andererseits sei daher in
den urspringlichen Unterlagen nicht offenbart gewesen
sodalR der Anspruchs 1 gegen di e Anforderungen gemal3
Artikel 123 (2) EPU verstoRe.
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I m UGbrigen seien die Vorrichtungsnerkmal e nach dem
Qoer begriff des Anspruchs 1 bzw. die imKennzeichen des
Anspruchs 1 aufgefihrten Bausteine der zentral en
Endger at est euerung unbestritten aus der D3 bzw. der
Druckschrift WD 92/22976 (D7) bekannt. Auf der Suche
nach ei ner praktischen Ausgestaltung der

t el ekonmuni kat i onsspezi fi schen Baustei ne der aus der D3
bekannt en Endger ate stofe der Fachmann direkt auf die
von einer nanmhaften Herstellerin stammende D7, wel che
di e entsprechenden Bausteine offenbare. Die D3 weise
auler dem auf die Problemati k von Storstrahl ungen von
el ektrischen Leitungen hin. Demmt dieser Problematik
vertrauten Fachmann gebe weiter die auf der Titelseite
des Streitpatents aufgefihrte Entgegenhal tung WO A-
93/ 00752 di e Anregung, bei Verwendung der in Rede

st ehenden Systene ei ne vol | kormene St orungsfreiheit

i nnerhal b von Fahrzeugen dadurch zu erreichen, dal3 zur
Ubertragung der Signale Lichtwellenleiter, d. h.
faseropti sche Signaltréager zur Anwendung kanen. Der
Stand der Techni k fihre also den Fachmann in
nahel i egender Wi se zum Gegenstand des Anspruchs 1

Ent schei dungsgr inde

1. D e Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sow e
den Regeln 1 (1) und 64 EPU; sie ist zul 4ssig.

2. Di e Beschwerdefidhrerin hat die Zul dssigkeit des
Ei nspruchs der Beschwerdegegnerin Il unter H nweis auf
die gemalR Artikel 99 EPU geforderte schriftliche
Ei nreichung in Frage gestellt. D e Kamrer kann di eser
Auf f assung nicht fol gen. GemaR Artikel 99 (1) Satz 2 EPU
i st der Einspruch schriftlich einzureichen. Regel 6la

1404. D
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EPU verwei st beziiglich der formellen Vorraussetzungen
far die imEi nspruchsverfahren eingereichten Unterl agen
auf die Regeln 26 bis 36 EPU. Die Verweisung in

Regel 6l1a EPU gibt sonit die rechtliche Gundl age, damit
u. a. Regel 36 (5) EPUi.V.m den Artikeln 2 und 4 (2)
des Beschl usses des Préasidenten des EPA vom 2. Juni 1992
tuber die Einreichung von Patentannel dungen und anderen
Unt erl agen auch im Ei nspruchsverfahren Anwendung fi ndet.
Es stellt sich nun die Frage, ob Regel 6la EPU i.V.m
Regel 36 (5) EPU auch fir die Einspruchsschrift gilt.

Der Titel der Regel 36 EPU lautet wie folgt: "Unterl agen
nach Ei nrei chung der europdai schen Pat entannel dung”.
Weiter sieht Regel 36 (5) EPU vor, daR "der Prasident
des Europdi schen Patentants besti men kann, dass nach

Ei nrei chung der europdai schen Pat ent annel dung

Unterlagen ... auf andere Weise mttels technischer

Ei nrichtungen zur Nachrichtentberm ttlung ei ngereicht
wer den kdnnen, und di e Bedi ngungen fur deren Benutzung
festlegen." Aus dem Wortlaut der Regel 36 (5) EPU sow e
dem Titel dieser Vorschrift geht klar hervor, dal jede
Unterl age, die dem EPA nach Ei nrei chung der européi schen
Pat ent annmel dung zugeht, unter diese Vorschrift fallt.

Der Einspruchschriftsatz ist eine Unterlage, die dem EPA
nach Ei nrei chung der europdi schen Pat ent annel dung
Ubermttelt wird. Sie ist zwar nach Erteilung des

eur opdi schen Patents und zur Einleitung eines neues

Ver fahren einzurei chen. Sie bleibt aber eine Unterl age,
di e dem EPA nach Ei nrei chung der européi schen

Pat ent annel dung ei ngereicht wird und unterliegt den vom
Ceset zgeber festgel egten fornell en Vorraussetzungen der
Regel 36 (5) EPU. Diese Schl uRfol gerung ergibt sich

ei ndeuti g auch aus den Vorarbeiten zu Regel 6la EPU. Aus
dem Dokurment Cl/Final/11, das dem Verwal tungsrat auf
seiner ersten Tagung zur Beschl uf3f assung vorgel egt wurde,
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mt der MaRgabe di e neue Regel 6la EPU in die

Ausf Uhrungsor dnung ei nzuf iigen, ist zu entnehnen, dal3 der
I nt eri nsausschuld die Frage erortert hatte, "ob die
Absatze 2 bis 5 der Regel 36 auch fur Schriftsticke, die
i m Ei nspruchsverfahren ei ngereicht werden, gelten. Nach
dem I nhalt dieser Bestinmungen dirfte sich di ese Frage
bej ahen | assen. Zweifel wurden jedoch deshal b gedussert,
weil die betreffende Regel in den Ausfihrungs-
vorschriften zumDritten Teil des Uberei nkormens (Die
eur opai sche Pat entannel dung), Kapitel |

(Annel debesti nmmungen), enthalten ist. Der

I nt eri msausschuss hielt es fur erforderlich, die

Ausf Uhrungsordnung zu andern, umjeglichen Zweifel zu
beseitigen. ... Umfestzul egen, dass Kapitel |1 des
dritten Teils der Ausfihrungsordnung auch auf im Rahnen
des Ei nspruchsverfahrens vorgel egte Schriftsticke
Anwendung findet, schlagt der Interinsausschuss vor,

ei ne neue Regel 6la (Unterlagen im Ei nspruchsverfahren)”
(siehe Dok. Cl/Final 11/77 vom 14. Cktober 1977, Teil 11
Seite 5, Erléauterungen zu Artikel 5). Mt der
nachtraglich in di e Ausfidhrungsordnung ei ngeflgten

Regel 6la EPU hat der Gesetzgeber also klargestellt -
wenn auch nicht zw ngend notwendig -, dalR die in den
Regel n 26 bis 36 EPU fir Patentannel dungen aufgestellten
Erf orderni sse auch auf die im Ei nspruchsverfahren

ei ngerei chten Unterlagen, einschliel3lich die

Ei nspruchsschrift "nutatis nutandi s" anzuwenden sind.

Denment sprechend wurde auch Arti kel 2 des Beschl usses des
Préasi denten des EPA vom 2. Juni 1992 uber die

Ei nrei chung von Pat ent annel dungen und anderen Unterl agen
gefalt, dessen Wortlaut in voller Ubereinstimung mt
Regel 36 (5) EPU steht. Ein Hi nweis oder eine besondere
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Bezugnahme auf das Ei nspruchsverfahren war fol gedessen
ni cht notwendi g.

Der von der Beschwerdegegnerin Il am 15. Septenber 2000
per Fax eingereichte Einspruch ist gemal Regel 6la i.V.m
Regel 36 (5) EPUi.V.m Artikel 2 des Beschlusses des
Préasi denten des EPA vom 2. Juni 1992 uber die

Ei nrei chung von Pat ent annel dungen und anderen Unterl agen
zul &ssig. Er genugt der in Artikel 99 (1) Satz 2

vor geschri ebenen Schriftform

D e Beschwerdefdhrerin hat zu Begi nn der nindlichen

Ver handl ung di e damal s gul ti gen Anspruchsfassungen
(Hauptantrag, Hilfsantrédge 1 und 2) durch eine einzige
gednderte Anspruchsfassung (Anspriche 1 bis 6) ersetzt.
Dabei besteht der neue Anspruch 1 aus demvollen

Wortl aut des vormals gel tenden Anspruchs 1 nach dem

H | fsantrag 1 unter Hi nzufidgung des zusatzlichen

ei nschrankenden Teil merkmal s (siehe die beiden |etzten
Zeil en des Anspruchs) "und daB das Ubertragungsnetz (19)
ein faseroptisches Netz ist". Dieses Teilnerkmal war in
der Anspruchsfassung nach dem vornal i gen Hauptantrag bzw.
H|fsantrag 1 bzw. Hilfsantrag 2 Gegenstand des
unabhangi gen Anspruchs 8 bzw. 7 bzw. 2.

D e Merkmal e aus dem gel t enden Anspruch 1 waren daher
mt Ausnahme des letzten Teil nmerkmals (faseroptisches
Net z) schon in der vornmals geltenden Fassung des
Anspruchs 1 nach demHi | fsantrag enthalten. Das |letzte
Tei | merkmal war bei allen vormaligen Anspruchsfassungen
i n Form ei nes abhangi gen Anspruches vorhanden und i st
bereits imEi nspruchsschriftsatz der Beschwerdegegnerin
Il kommentiert und als allgenein vorbekannt bezei chnet
wor den. Di e Einschrankung des vornmaligen Anspruchs 1
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nach dem Hi | fsantrag 1 durch Aufnahne di eses

Tei |l merkmal s hat somt zu kei ner Uberraschenden

Ver d&nder ung des Pat ent begehrens gefudhrt. Dartber hinaus
war di eses Teilmerkmal, wie imLaufe der mindlichen
Ver handl ung festgestellt wurde, auch in Verbindung mt
sei ner Anwendung in Fahrzeugen aus der auf der

Titel seite des Streitpatents genannten Entgegenhal tung
WO A- 93/ 00752 schon bekannt. Die Priufung des neuen
Anspruchs 1 mt dem zusatzlichen ei nschrankenden

Tei | mer kmal hat daher weder zu einer Uberraschenden
Anderung der Sachl age gefiihrt noch hat sich hierdurch
beim Vergleich mt dem Stand der Technik ein

ver f ahrensver zéger nder Zeitaufwand ergeben. D e
Beschwer dekanmer hat daher i m Rahnen ihres

Er nessensspi el raunes di e verspatet vorgel egte Fassung
des Anspruchs 1 zugel assen (Artikel 114 (2) EPU)

I n der ursprunglich eingereichten Anspruchsfassung i st
der das faseroptische Netz betreffende Anspruch 8 auf
di e abhangi gen Anspriche 6 oder 7 riuckbezogen, die sich
mt der Art des Ubertragungsnetzes zw schen der die

t el ekonmuni kat i onsspezi fi schen Teil e der Endgeréate

auf wei senden Endger at est euerung und den Benut zerteil en
der Endger ate befassen. Wenngl ei ch auch di ese Anspriche
6 und 7 nur auf den Anspruch 1 und nicht auf den
abhangi gen Anspruch 2 mt seinen die Bausteine der
Endger at est euerung angebenden I nhalt bezogen waren, so
war es fir einen fachmanni schen Leser der urspringlichen
Pat ent anspr iiche sowi e der Beschrei bung dennoch

sel bstverstandlich, dal das i mursprunglichen Anspruch 8
fir das Ubertragungsnetz vorgeschl agene faseroptische
Net z auch fur einen Gegenstand nach dem urspringlichen
Anspruch 1 in Verbindung mt seiner geratetechni schen
Ausgest al tung gemal3 Anspruch 2 gelten sollte. D e
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Zusanmmenf assung der Merkmal e der urspriunglichen
Anspriche 1, 2 und 8 im Gesantwortl aut des geltenden
Anspruchs 1 entspricht daher den Anforderungen genald
Artikel 123 (2) EPU

Der Anspruch 1 geht im Cberbegriff von einer Funk-

Tel ekommuni kati onsvorrichtung mt den unbestritten aus
dem nachst kommenden Stand der Techni k nach der D3
bekannten Merkmal en aus. Die i mkennzei chnenden Teil des
Anspruchs 1 aufgef dhrten Merkmal sgruppen, namich die
Auf zahl ung der in der zentral en Endger &t est euer ung

ent hal t enen Baust ei ne sowi e di e Ausbil dung des
Ubertragungsnetzes als faseroptisches Netz sind fiur sich
aus dem Stand der Techni k gemal3 D7 bzw. der

WO A- 93/ 00752 unbestritten bekannt. Di e genei nsane
Verwendung di eser jeweils fir sich bekannten

Mer krmal sgruppen i nnerhal b ei ner aus der D3 bekannten
Vorrichtung gemalR dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ist

j edoch durch den Stand der Techni k nicht als bekannt
nachgew esen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher

unbestritten neu.

I n der Beschrei bung der Funk-Tel ekomruni kati ons-
vorrichtung nach der D3, von der der Anspruch 1 des
Streitpatents i m Cberbegriff ausgeht, sind keine ndheren
Ausf Ghrungen dazu gemacht, wel che Baustei ne

(t el ekonmuni kati onsspezifischen Teile) die zentrale

St euerung der Endgerate im Einzel nen aufweist. In der D7
sind in Zusamenhang mt dem Bl ockdi agranm nach Fi gur 3
di e tel ekomruni kati onsspezi fischen Teile eines

Mobi | t el ef ons beschri eben, we sie entsprechend dem
Kennzei chen des Anspruchs 1 bei der beanspruchten
Vorrichtung Verwendung finden sollen. Es war fir einen
fachmanni schen Leser der D3 nahel i egend, bei einer
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prakti schen Ausfihrung des in der D3 beschriebenen
Systens die bei Tel ekonmuni kati onsvorrichtungen ublichen,
in der D7 beschriebenen Bausteine zu i hrem

besti mmungsgenméallen Zweck zu benutzen. Was weiter die
Ausf ihrung des zw schen der zentral en Endger at est euer ung
und den Endger aten wirksanen Ubertragungsnet zes
anbetrifft, so ist schon in der D3, Seite 37, vorletzter
Absat z, auf eventuell e Probl eme der el ektromagneti schen
Vertraglichkeit hinsichtlich der Storstrahlungen auf die
enpfindliche Bordel ektroni k des Kraftfahrzeugs und auf
di e Notwendi gkeit, solche Storstrahl ungen auszuschli el3en,
hi ngewi esen worden. I n di esem Zusamenhang war es jedoch
am Annel detag des Streitpatents schon bekannt, wie im

ei nzel nen in der Entgegenhal tung WO A-93/ 00752,

i nsbesondere auf Seite 3 erlautert wird, bei Anwendung
von Audi ogeraten in Kraftfahrzeugen eine vol | konmende

St 6rungsfrei heit dadurch zu erreichen, dal3 ein
faseroptisches Netz mt Lichtwellenleitern verwendet

wi rd, wobei zusatzlich die dadurch erzeugte

Gew cht sreduzi erung sowi e Materi al ei nsparung bei m
Einsatz in Kraftfahrzeugen mt ihrer inmer zahlreicheren
el ektrischen und el ektroni schen Ausstattung besonders
vorteil haft ist. Beim Streitpatent wuirde somt auch das
bekannte faseroptische Netz lediglich zu sei nem
bekannt en besti mungsgenmafRen Zweck ei ngeset zt.

Aus dem Vor st ehenden fol gt, dall die Ausstattung ei nes
bekannt en gattungsgenallen Funk- Tel ekommuni kati onssyst ens
mt den fir seine Steuerung notwendi gen Baustei nen und
sei nem Ubertragungsnetz im Sinne der Merknmal e nach dem
Kennzei chen des Anspruchs 1 des Streitpatents fir einen
Fachmann nahel i egend war.
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Aus di esem Grunde kann der Gegenstand des Anspruchs 1
nicht als auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne
von Artikel 56 EPU beruhend angesehen werden. Der
CGegenstand des gel tenden Anspruchs 1 ist daher nicht
pat ent f ahi g.

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:

A. Vottner S. Crane

1404. D



