BESCHWERDEKAMMVERN  BOARDS OF APPEAL OF
DES EUROPAI SCHEN THE EUROPEAN PATENT

PATENTAMTS CFFI CE
I nterner Verteilerschl Ussel:
(A) [ ] Veroffentlichung i mAB|
(B) [ ] An Vorsitzende und Mtglieder
(O [X] An Vorsitzende
(D) [ ] Keine Verteilung

ENTSCHEI DUNG

vom 5. Mirz 2004

Beschwer de- Akt enzei chen: T 0132/03 -
Annel denumrer : 97122623. 8
Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : 0851667
| PC. HO4N 1/ 44
Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:

CHAMBRES DE RECOURS
DE L’ OFFI CE EUROPEEN
DES BREVETS

3.5.1

Verfahren zur Ubermittlung von Daten, insbesondere von

Konpri m erten Fax- und/oder Bil ddaten

Annel der:
Mar ks, Karl M chael

Ei nsprechender:

Stichwort:
Dat entuber m tt | ung/ MARKS

Rel evant e Recht snor nen:
EPU Art. 108, 116

EPU R 65(1)

VOBK Art. 10

Schl agwort :

"Ausr ei chende Beschwer debegr indung (verneint)"

Zitierte Entschei dungen:
T 0220/83, T 0563/91, T 0502/02

Orientierungssat z:

EPA Form 3030 06. 03



Européisches European Office européen

0) Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0132/03 - 3.5.1

ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwerdekamer 3.5.1
vom 5. Miarz 2004

Beschwer def threr: Mar ks, Karl M chael
Bergstrale 22 - 26
D- 58642 |serlohn (DE)

Vertreter: Schmidt, Karl M chael, D pl.-Phys.
c/ o Rechtsanwal te Sonnenschei n & Porada
Zillertaler StralRe 7
D47249 Dui sburg (DE)

Angef ocht ene Ent schei dung: Ent schei dung der Prifungsabteil ung des
Eur opai schen Patentants, die am 15. Mai 2002
zur Post gegeben wurde und mit der die
eur opdi sche Patentanmel dung Nr. 97122623.8
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zur ickgewi esen worden i st.

Zusammenset zung der Kammer:

Vor si t zender : S. V. Steinbrener
Mtglieder: R S. Whbergh
B. J. Schachennann
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Sachverhalt und Antréage
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D e Beschwerde richtet sich gegen die am 15. Mai 2002
zur Post gegebene Ent schei dung der Prifungsabteil ung,
di e europai sche Patentannel dung 97 122 623. 8 wegen
mangel nder erfinderischer Tatigkeit zuruckzuwei sen.

Der angefochtenen Entschei dung | agen ein gednderter
Anspruch 1, eingereicht mt Schreiben vom 20. August
2001, und die Anspriche 2 bis 8 in der urspringlichen
Fassung zugrunde. Nach Ansicht der Prufungsabteilung war
die Erfindung gemall Anspruch 1 im Hinblick auf die

Ent gegenhal tungen D1 (EP-A-0 506 405) und D2 (DE-A-

4 439 032) naheliegend. Ferner befand sie u. a., dalR die
zusat zl i chen Merkmal e der abhangi gen Anspriche 2 bis 4
aus D1 bekannt seien, weshal b auch der CGegenstand dieser
Anspriche nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit

ber uhe.

D e Beschwerde wurde am 19. Juli 2002 eingel egt. Am

sel ben Tag wurde di e Beschwerdegebihr entrichtet. Mt
Schrei ben vom 25. Sept enber 2002, ei ngegangen am

gl ei chen Tag, wurde di e Beschwerdebegrindung ei ngereicht,
der geéanderte Anspriche 1 bis 5 genmal3 einemHil fsantrag
bei gel egt waren. Der Anspruch 1 des Hilfsantrags besteht
aus ei ner Zusanmenfassung der Anspriche 1 bis 4 des
Haupt ant r ags.

Al's Begrindung wurde fol gendes ausgefihrt:

"Haupt antr ag:

Es wird die Erteilung der Anspruchsfassung vom
16. 10. 2001 beantragt.
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Nach wi e vor bleibt das annel degenéf3e Verfahren

gegenuber dem zitierten Stand der Technik unstreitig neu.
Der Annel der halt den bisherigen Anspruch 1 nach wi e vor
fur erfinderisch, weil die Sunme der Merkmale, mt der
beschri ebenen Funktion vom Stand der Technik nicht in
nahel i egender Wi se geleistet wird, und sich auch nicht
aus der Zusammenschau von D1 und D2 ergibt.

Hi | f santrag:

Hi | fsweise wird die Erteilung des gemal3 der Anl age
gednderten Anspruches 1 mt den sich daran
anschl i eBenden abhangi gen Ansprichen 2 bis 5 beantragt.
Hierbei wird die einteilige Anspruchsfassung gewahlt.
Dabei wird der chronol ogi sche Abl auf zw schen
Initialisierung und Ubertragung festgelegt. Mt dieser
Chr onol ogi e werden nun die Einzelschritte des Verfahrens
deutlicher, die sich vom Stand der Techni k nunnmehr auch
deut | i cher abgrenzen".

| m Rahmen ei ner nachtraglichen Korrektur wirde die
Angabe " 16.10.2001" durch "eingereicht mt Schrei ben vom
20. August 2001" ersetzt.

D e Kammer hat den Beschwerdef Uhrer zu der hilfsweise
beantragten nmindli chen Verhandl ung gel aden. I'm
Ladungsbeschei d wurde i nsbesondere zur Zul assigkeit der
Beschwerde Stellung genonmen. Nach Ansicht der Kamrer
war der Beschwerdebegrindung nicht zu entnehnen, warum
di e angefochtene Entschei dung unrichtig sein sollte.

Am 5. Marz 2004 wurde Uber die Zul dssigkeit der
Beschwerde nundlich verhandelt. Der Beschwerdef Ghrer
beantragte, die Zurickwei sungsent schei dung aufzuheben
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und ein Patent auf der G undl age der Anspriche 1 bis 8
gemall dem Haupt antrag, Anspruch 1 eingereicht mt

Schrei ben vom 20. August 2001, Anspruche 2 bis 8 in der
urspringlichen Fassung, hilfsweise auf der G undl age der
mt Schrei ben vom 25. Septenber 2002 ei ngereichten
Anspriche 1 bis 5, zu erteilen.

Nach Beratung der Kammer verkindete der Vorsitzende die
Ent schei dung.

Ent schei dungsgr inde

1057.D

Zul &ssi gkeit der Beschwerde

Da sonst alle Erforderni sse der Regel 65 (1) EPU erfullt
sind, hangt die Zul assigkeit der Beschwerde allein von
der Frage ab, ob die Eingabe des Beschwerdef Uhrers vom
25. Septenber 2002 ei ne Begrindung i m Sinne von

Artikel 108 EPU, letzter Satz, darstellt.

Zum I nhalt der Ei ngabe vom 25. Septenber 2002

In seiner als Beschwerdebegrindung ei ngereichten Ei ngabe
fuhrt der Beschwerdef Uhrer zundchst aus, dall er den

bi sherigen Anspruch 1 nach wie vor fur erfinderisch
halte, "weil die Summre der Merkmale, mt der

beschri ebenen Funktion vom Stand der Technik nicht in
nahel i egender Wi se geleistet wird, und sich auch nicht
aus der Zusammenschau von D1 und D2 ergibt”. Dies ist

j edoch ei ne pauschal e Behauptung, die nur das
Erfordernis der erfinderischen Tatigkeit allgenein
unschrei bt, ohne dal ersichtlich wird, worauf der
Beschwer def Uhrer sich dabei im einzel nen stiatzt bzw.
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warum di e unfassende Argunentation in der angefochtenen
Ent schei dung sich nicht als stichhaltig erweisen sollte.

Der Hilfsantrag wird fol gendermalRen erl &utert: "Dabei

wi rd der chronol ogi sche Abl auf zw schen Initialisierung
und Ubertragung festgel egt". Diese Aussage ist nicht

mehr al s eine Beschrei bung der Unterschi ede zwi schen dem
Haupt - und dem Hi | fsantrag. Der danach fol gende H nweis:
"Mt dieser Chronol ogie werden nun die Einzelschritte
des Verfahrens deutlicher, die sich vom Stand der
Techni k nunmehr auch deutlicher abgrenzen", ist w ederum
ei ne bl oRe Behauptung, die nicht von inhaltlichen

Ausf Ghrungen zur Sache getragen w rd.

D e Tatsache, dalR mt der Ei ngabe vom 25. Septenber 2002
ei n neuer beschrankter Hauptanspruch (als Hilfsantrag)

ei ngerei cht wurde, ist wie folgt zu wirdi gen. Nach der
Ent scheidung T 563/91 (nicht veroffentlicht im ABl. EPA)
kann ei ne Beschwerde ausrei chend begrindet sein, wenn
sie sich auf einen neuen Sachverhalt stitzt (d. h. neue
Anspriche), der die angegriffene Entscheidung in Frage
stellt. Imvorliegenden Fall enthadlt jedoch der neue
Haupt anspruch im Vergl eich zu den von der

Pr Gf ungsabtei | ung unter Hi nweis auf Dl verworfenen
Anspriuchen 1 bis 4 keine zuséatzlichen Merkmal e, so dald
die in der Entscheidung T 563/91 erwédhnte Voraussetzung
ei nes neuen Sachverhalts hier nicht zutrifft. D e

Sachl age entspricht vielnehr den Unst&nden der

Ent schei dung T 502/ 02 (nicht verdoffentlicht im ABl. EPA),
wo di e Begriundetheit der Beschwerde verneint wurde.

| nsgesant ist der als Beschwerdebegrindung ei ngereichten
Ei ngabe nicht zu entnehnen, aus wel chen rechtlichen oder
tat sachli chen G inden di e angef ocht ene Ent schei dung
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auf gehoben werden soll (vgl. T 220/83, ABlI. EPA 1986,
249). Damt erfullt die Beschwerde nicht die
Erfordernisse des Artikels 108 EPU, |etzter Satz.

Ver f ahr ensméngel

Es bl ei bt zu untersuchen, ob das Verfahren vor der
ersten Instanz wesentliche Miangel in dem Sinne aufwei st,
al s dadurch dem Beschwer def Ghrer ei ne Darl egung von
rechtlichen oder tatséachlichen G ianden unnbglich gemacht
wur de oder als sinnlos erscheinen nmufdte und die die

sof ortige Auf hebung der Entschei dung und ei ne

Zur ickver wei sung der Sache erfordern wirden

(Arti kel 10 VOBK, ABI. EPA 1989, 2003).

Der Vertreter des Beschwerdefihrers hat hierzu geltend
gemacht, es habe im Vorverfahren eine

M Rver st andni sbarri ere zwi schen i hm und der

Pr Gf ungsabt ei | ung gegeben, die er vergeblich versucht
habe auszur&unmen. Ein Angebot auf mindliche Verhandl ung
seitens der Priafungsabteilung wire sachdi enlich gewesen
sei aber nicht erfolgt. Die G unde fur die Beschwerde
sei en demach di esel ben, wie sie schon i mVorverfahren

vor gebracht, aber nicht verstanden worden seien.

Die Kammer ist der Ansicht, daB die Priufungsabteilung

das Recht des Annel ders auf rechtliches Gehér nicht

m Rachtet hat. Eine mindliche Verhandl ung wurde von i hm
nie beantragt. b objektiv gesehen eine Verhandl ung
sachdi enli ch gewesen wére oder nicht, kann dahingestellt
bl ei ben, denn Artikel 116 EPU gewdhrt der

Pr uf ungsabt ei | ung di esbeziglich einen Ernmessensspiel raum
D eser wrde imvorliegenden Fall nach Meinung der

Kamrer nicht Uberschritten, da die Vorinstanz die
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Argunent e des Beschwer def Uhrers durchaus verstanden,
j edoch anders gewirdi gt hat.

Ferner ist die angefochtene Entschei dung begrindet i. S.
der Regel 68 (2) EPU. Die Argunentationskette in bezug
auf den Hauptantrag erstreckt sich Uber vier Seiten und
ist nicht offensichtlich unlogisch oder unsinnig, was
der Beschwerdef Uhrer ja auch nicht behauptet hat. Die
zusat zl i chen Merkmal e der abhangi gen Anspriche 2 bis 4
wi e urspriunglich eingereicht, die imAnspruch 1 genmaf}
dem vorliegenden Hi |l fsantrag zusammengef a3t sind, waren
nach Meinung der Prifungsabteilung aus D1 bekannt (siehe
Punkt 4.1 der Entscheidung). D ese Auffassung wird mt
Sei t enhi nwei sen auf Textstellen in D1 unternauert.
Oowohl  knapp, reichen diese H nweise aus, denn es geht
hier lediglich umzusatzlich offenbarte Merkmal e des
nachstli egenden Standes der Techni k.

Wesent | i che Mangel im Verfahren vor der
Pr Gf ungsabt ei | ung bestehen somt nicht.

Es ergibt sich somt, dal die Beschwerde wegen fehl ender
Begr indung unzul 4ssig ist (Regel 65 (1) EPU).
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wird als unzul &ssig verworfen.

Di e Geschaftsstell enbeantin Der Vorsitzende

M Ki ehl S. V. Steinbrener
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