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Die Beschwerdefihrerin (Einsprechende) richtet ihre
Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchs-
abteilung, den Einspruch gegen das europaische Patent
Nr. 0 904 532 (Anmeldenummer 97 922 799.8,
internationale Verdéffentlichungsnummer WO 97/47959)

zurlckzuweisen.

Mit dem Einspruch der Beschwerdefihrerin war das gesamte
Patent im Hinblick auf Artikel 100 a) EPU mit der
Begrindung angegriffen worden, dass sein Gegenstand
weder neu seil noch auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhe (Artikel 52 (1), 54 und 56 EPU). Zur Stiitzung der

Einwdnde wurden die folgenden Druckschriften

herangezogen:
D1 : EP-A-0715165 und
D2 : EP-A-0578975.

In der angefochtenen Entscheidung vertrat die
Einspruchsabteilung die Auffassung, dass der Gegenstand
des Streitpatents gegenlber den Druckschriften D1 und D2
sowohl neu (Artikel 52 (1) und 54 EPU) als auch
erfinderisch (Artikel 52 (1) und 56 EPU) sei.

Mit der Beschwerdebegrindung hat die Beschwerdefihrerin
ihre Einwdnde mangelnder Neuheit und mangelnder

erfinderischer Tatigkeit aufrechterhalten und gegenlber
dem Streitpatent noch Einwdnde unter den Artikeln 52 (2)

c) und (3) EPU erhoben.

Am 13. Dezember 2005 wurde gemafs den entsprechenden

Antragen der Parteien mindlich verhandelt.
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Wahrend der mindlichen Verhandlung legte die

Beschwerdeflihrerin folgende neue Druckschrift vor:

D3: WO-A-9513519

und beantragte, die Druckschrift D3 in das Verfahren
einzufihren, die angefochtene Entscheidung aufzuheben

und das Patent im vollen Umfang zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) stimmte der
Einfithrung der auf Artikel 52 (2) c) EPU gestlitzten
Einwdnde der Beschwerdefiihrerin in das
Beschwerdeverfahren nicht zu und beantragte, die von der
Beschwerdefiihrerin verspatet eingereichte Druckschrift
D3 nicht zu berlicksichtigen. Weiterhin beantragte sie,
die Beschwerde zurltckzuweisen und das Patent mit den in
der mindlichen Verhandlung als Hauptantrag eingereichten
Patentansprlchen 1 bis 8 aufrechtzuerhalten bzw. die

Sache an die Einspruchsabteilung zurlUckzuverweisen.

Am Ende der mindlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung der Kammer verkUndet.

Anspruch 1 gemafd Hauptantrag lautet wie folgt:

"Verfahren zur Beurteilung der Auswirkung von
Garnfehlern auf textile Flachengebilde, durch Simulation
eines Bildes des Flachengebildes ausgehend von einem
vorgegebenen Garn, wobeil ein erstes Bild (51) des
Flachengebildes durch eine Simulation ausgehend von
Parametern des vorgegebenen Garnes erzeugt wird, dadurch
gekennzeichnet dass ein zweites Bild (52) des

Flachengebildes durch eine Simulation ausgehend wvon
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Parametern eines Referenzgarnes erzeugt wird, dass die
Parameter des Referenzgarnes durch Berechnung aus
statistisch ermittelten Werten ermittelt werden und dass
ein Vergleich des ersten Bildes mit dem zweiten Bild

durchgefihrt wird."

Die abhangigen Ansprlche 2 bis 8 richten sich auf
bevorzugte Ausfihrungsformen des Verfahrens nach dem

Anspruch 1.

Die Beschwerdefiihrerin stilitzte ihre Antrage auf folgende

Argumente:

Die Lbésung der Aufgabe des Streitpatents ist in
Uberwiegendem Masse von der menschlichen Geistesleistung
abhangig und es handelt sich bei dem Gegenstand des
Patents um Pladne, Regeln und Verfahren flr gedankliche
Tatigkeiten im Sinne von Artikel 52 (2) c) EPU. Daher
geht es bei der Erfindung nicht um eine technische
Erfindung und alleine aus diesem Grund ist das Patent zu

widerrufen.

Das in der Druckschrift D2 beschriebene Verfahren zur
Simulation eines Bildes eines Flachengebildes ausgehend
von den Garnwerten eines zu pruUfenden Garnes ermdglicht
die Beurteilung der Auswirkung von Garnfehlern auf
textile Flachengebilde durch Vergleich des simulierten
Bildes mit bekannten Bildern, insbesondere mit
simulierten Bildern von Flachengebilden, die bei
vorangegangenen Beurteilungen von Garnen zwangslaufig
entstanden sind und die wahrend des Vergleichs als
Referenz-Flachengebilde zu betrachten sind. Auflerdem ist
die elektronische Darstellung von Garnschautafeln

ausgehend von einem zu prlUfenden Garn sowie die
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Verwendung von Parametern eines Standard-Garnes zur
Beurteilung der Qualitat des zu priUfenden Garnes aus der
Druckschrift D3 bekannt (Seite 1, Zeilen 8 bis 11,

Seite 4, Zeilen 17 bis 25, Seite 6, Zeilen 15 bis 21 und
Seite 12, Zeilen 8 bis 13). Damit ist der Gegenstand des
Anspruchs 1 gemadfs Hauptantrag nahe gelegt. Die
Druckschrift D3 ist daher hoch relevant und bei der
Beurteilung der Patentierbarkeit des Hauptantrags zu

berlticksichtigen.

Die Beschwerdegegnerin hat im wesentlichen folgendes

vorgetragen:

Die gezielte Simulation eines Referenz-Flachengebildes
ausgehend von Parametern eines ausgewahlten
Referenzgarnes zwecks Vergleich mit dem simulierten
Fladchengebilde ausgehend von Parametern eines zu
prifenden Garnes sowie die Ermittlung der Parameter des
Referenzgarnes durch Berechnung aus statistisch
ermittelten Werten werden in keiner der Druckschriften
beschrieben oder angedeutet. Insbesondere offenbart die
Druckschrift D2 weder den Vergleich von simulierten
Flachengebilden noch die Verwendung von Referenz-

Flachengebilden bzw. von Referenzgarnen.

Die Druckschrift D3 offenbart keinen Vergleich von
simulierten Flachengebilden im Sinne des Patents und
auch keine Berechnung von Parametern eines Referenz-
garnes mit Hilfe von statistisch ermittelten Werten.
AuBerdem wurde die Druckschrift erst in der mindlichen
Verhandlung vorgelegt, sodass eine vollstandige
Stellungnahme zu ihrem Inhalt nicht mdéglich war. Die

Druckschrift sollte daher nicht beriticksichtigt werden.
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Entscheidungsgrinde

2967.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Neuer Einspruchsgrund unter Artikel 100 a) EPU

Mit der Beschwerdebegrindung wirde von der Beschwerde-
fihrerin erstmals vorgebracht, dass es sich bei dem
Gegenstand des Streitpatents um Pladne, Regeln und
Verfahren flr gedankliche Tatigkeiten im Sinne von
Artikel 52 (2) c¢) EPU handele, so dass es bei der
Erfindung nicht um eine technische Erfindung gehe und

alleine aus diesem Grund das Patent zu widerrufen sei.

Der erhobene Einwand ist seinem Wesen nach ein Einwand
nach Artikel 52 (2) c¢) und (3) EPU. Da Artikeln 52 bis
57 EPU unterschiedliche Rechtsgrundlagen innerhalb des
Artikels 100 a) EPU bilden und damit verschiedene
Einspruchsgriinde darstellen (G 1/95 ABl1. EPA 1996, 615,
Nr. 4.4 und 4.6 der Entscheidungsgriinde), begrlindet der
erhobene Einwand einen Einspruchsgrund nach Artikel

100 a) EPU in Verbindung mit Artikeln 52 (2) c) und (3)
EPU, der vorher weder in der Einspruchsschrift geltend
gemacht noch von der Einspruchsabteilung in das
Verfahren eingefiihrt worden ist. Daher ist dieser
begrindete Einspruchsgrund ein neuer Einspruchsgrund

(G 1/95 supra, Nr. 5.3 der Entscheidungsgrinde), welcher
nach MaRgabe der Entscheidung G 9/91 (ABl. EPA 1993, 408)
und der Stellungnahme G 10/91 (ABl. EPA 1993, 420) nur
mit Zustimmung der Patentinhaberin in das

Beschwerdeverfahren eingefihrt werden kann.
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Wahrend der mindlichen Verhandlung verweigerte die
Patentinhaberin ausdrlcklich die notwendige Zustimmung
zur Geltendmachung des neuen Einspruchsgrundes. Der neue
Einspruchsgrund unter Artikell00 a) EPU kann daher nicht
zugelassen werden und die Kammer darf die von der
Beschwerdeflhrerin erhobenen Einwande unter Artikel

52 (2) c) und (3) EPU nicht weiter beriicksichtigen.

Gednderte Anspriche - Hauptantrag der Beschwerdegegnerin

Der Anspruch 1 gemaf Hauptantrag unterscheidet sich von
dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung dadurch, dass
die Definition des Referenzgarnes durch Aufnahme des
Merkmals des erteilten abhdngigen Anspruchs 3 prazisiert
wurde. Die abhangigen Ansprliche 2 bis 8 entsprechen
inhaltlich jeweils den abhangigen Ansprichen 2 und 5 bis
10 des erteilten Patents bzw. der Patentanmeldung in der
verdffentlichten Fassung. Die Anderungen erfiillen damit

die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPU.

Der geanderte Anspruchssatz gemafs Hauptantrag wurde von
der Beschwerdegegnerin wahrend der mindlichen
Verhandlung eingereicht, nachdem die Frage der
Patentierbarkeit nach Artikeln 52 (1), 54 und 56 EPU des
Gegenstandes des erteilten Patentanspruchs 1 gegeniiber
dem genannten Stand der Technik - insbesondere Dokument
D2 - erdrtert worden war. Insbesondere wurde die
eingeschrankte Fassung des Anspruchs 1 nach dem
Hauptantrag auf die Frage hin vorgelegt, ob und
inwieweit dem Merkmal "Referenzgarn" an sich eine klare

und einschrénkende Bedeutung zugeschrieben werden koénnte.

Bei dieser Sachlage sind die Anderungen gemif

Hauptantrag nicht nur nach Regel 57a EPU zuldssig,
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sondern kdénnen auch als sachdienlich und sogar notwendig
betrachtet werden, da sie Argumenten Rechnung tragen,
die von der Beschwerdefihrerin vorher schriftlich
vorgebracht und wahrend der mindlichen Verhandlung
aufrechterhalten und weiter vertieft worden sind. Daher
wurde der wahrend der mindlichen Verhandlung
eingerichtete gednderte Anspruchssatz gemdf Hauptantrag
von der Kammer - in AuslUbung ihres pflichtgemé&fen
Ermessens und ohne Beanstandungen seitens der

Beschwerdefiihrerin - in das Verfahren zugelassen.

Druckschrift D3

Die Druckschrift D3 wurde erst am Anfang der mindlichen
Verhandlung von der Beschwerdefihrerin vorgelegt. Die
Druckschrift offenbart die Beurteilung der Qualitat
eines Garnes durch die elektronische Darstellung von
nebeneinander angeordneten Merkmalen von Garnabschnitten
des zu prufenden Garnes (Seite 1, Zeilen 8 bis 11,

Seite 4, Zeilen 17 bis 25 und Seite 6, Zeilen 15 bis 21).

Nach der Erdérterung der mdglichen Relevanz des Inhalts
der verspatet eingereichten Druckschrift zur
Patentierbarkeit des Gegenstands des erteilten
Patentanspruchs 1, konnte die Kammer die Einfihrung der
Druckschrift in das Verfahren wegen ihrer verspateten
Vorlage und im Rahmen des der Kammer zukommenden
Ermessensspielraumes (Artikel 114 (2) EPU) nicht
zulassen, da ihr Inhalt - so weit es um die
Patentierbarkeit des Gegenstandes des erteilten
Anspruchs 1 ging - nicht aufschlussreicher als der des
bereits angefihrten Standes der Technik erschien.
Insbesondere erscheint die Druckschrift D3 - was der

erteilte Anspruch 1 anbelangt - der Kammer nicht
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relevanter als die Druckschrift D2 zu sein. Denn dieses
Dokument offenbart bereits ein Verfahren zur Beurteilung
der Auswirkung von Garnfehlern auf textile
Flachengebilde durch Simulation eines Bildes des
Flachengebildes ausgehend von einem vorgegebenen Garn
(Seite 2, Zeilen 1 bis 26), bei dem es - wie von der
Beschwerdeflhrerin bereits wahrend des schriftlichen
Verfahren vorgetragen und wahrend der mindlichen
Verhandlung weiter argumentiert - bei der Beurteilung
von verbesserten bzw. weiterentwickelten Garnen auf der
Hand liegt, das erneut simulierte Bild des Flachen-
gebildes mit simulierten, bei vorangegangenen
Beurteilungen entstandenen Bildern zu vergleichen. Diese
Bilder sind als Referenz-Bilder zu betrachten und damit
als simulierte Flachengebilde, die ausgehend von
Parametern eines friher beurteilten, als Referenzgarn zu

betrachtenden Garnes erzeugt wurden.

Als die Beschwerdegegnerin wahrend der mindlichen
Verhandlung den erteilten Patentanspruch 1 durch
Aufnahme des Merkmals des abhangigen Patentanspruchs 3
geandert hat, hat die Beschwerdefihrerin die Zulassung
der Druckschrift in das Verfahren erneut beantragt. Zur
Stlitzung dieses Antrags machte sie geltend, dass das in
den geadnderten Anspruchs 1 aufgenommene Merkmal, wonach
die Parameter des Referenzgarnes durch Berechnung aus
statistisch ermittelten Werten ermittelt werden, durch
die Druckschrift D3 vorweggenommen sei (Seite 12, Zeilen
8 bis 13), sodass die Druckschrift D3 zur
Patentierbarkeit des Gegenstandes des gednderten

Anspruchs 1 relevant sei.

Bei der erstmaligen Anderung des Gegenstandes des

erteilten Anspruchs 1 wadhrend der mindlichen Verhandlung
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lag nach Auffassung der Kammer eine Anderung des dem
Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts vor, durch die
sich die Frage der Zulassung der verspadtet vorgelegten
Druckschrift D3 in einem anderen Licht darstellte.
Deshalb sah sich die Kammer veranlasst, unter
BerlUcksichtigung des in den Anspruch 1 aufgenommenen
Merkmals die mdégliche Relevanz des Inhalts der

Druckschrift D3 noch einmal zu Uberprifen.

Wahrend die Druckschriften D1 und D2 keinerlei Hinweise
auf die Ermittlung der Parameter eines Referenzgarnes
durch Berechnung aus statistisch ermittelten Werten gibt,
verweist der von der Beschwerdefihrerin zitierte Absatz
der Druckschrift D3 (Seite 12, Zeilen 8 bis 13) auf die
Speicherung von Parametern von Norm-Garnen ("fault
values for standard yarns") zwecks Automatisierung des
Vergleichsverfahrens. Es kann daher nicht ausgeschlossen
werden, dass die Druckschrift D3 in Kombination mit dem
bereits im Verfahren befindlichen Stand der Technik die
Patentierbarkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 gemaf
Hauptantrag in Frage stellen koénnte. Daher hat die
Druckschrift D3 eine erhebliche Relevanz flur die
Beurteilung des Patentierbarkeit des geadnderten
Anspruchs 1. Sie ist deshalb zu berltcksichtigen, um die
Patentierbarkeit des gednderten Anspruchs 1 vollstandig

beurteilen zu kénnen.

Somit konnte dem Antrag der Beschwerdegegnerin, die
Druckschrift D3 als verspatet vorgebracht nicht zu
bertcksichtigen, in Anbetracht des geanderten

Anspruchs 1 nicht mehr entsprochen werden, mit der Folge,
dass die Einfihrung der verspatet vorgelegten
Druckschrift D3 in das Verfahren zuzulassen war

(Artikel 114 (2) EPU).
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5. Zurlickverweisung an die erste Instanz

Angesichts der im Anspruch 1 vorgenommenen Anderungen
und der mdglichen Relevanz der verspatet eingereichten
Entgegenhaltung D3 zur Patentierbarkeit des Gegenstandes
des geanderten Anspruchs 1 ist es vorliegendenfalls
angezeigt, den Beteiligten die Mdéglichkeit zu gewdhren,
den neuen Sachverhalt vor zweil Instanzen zu erdrtern.
Die Kammer macht daher von dem ihr in Artikel 111 (1)
EPU eingerdumten Ermessen Gebrauch, die Angelegenheit -
wie von der Beschwerdegegnerin hilfsweise beantragt -
zur weiteren Prifung und Entscheidung an die erste

Instanz zurlUckzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der
Grundlage des Hauptantrags, Uberreicht in der mindlichen

Verhandlung, an die erste Instanz zurlckverwiesen.

Der Geschaftsstellebeamte: Der Vorsitzende:

P. Martorana A. G. Klein

2967.D



