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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

IV.

1798.D

Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, zur Post gegeben
am 23. Februar 2004, den Einspruch gegen das mit der
Nummer 793819 verdffentlichte europdische Patent

zurlckzuweisen.

Die Einspruchsabteilung berltcksichtigte in ihrer

Entscheidung im Wesentlichen die folgenden Dokumente:

El: DE 3928049 A
E2: DE 4214668 A

Der Einspruch richtete sich gegen das Patent im gesamten

Umfang auf der Basis des Artikels 100 a) EPU.

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die
Einsprechende (Beschwerdefiihrerin) mit Schreiben wvom

27. April 2004 Beschwerde eingelegt und beantragt, die
Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. In
ihrer Beschwerdebegriindung vom 6. Mai 2004 machte sie
mangelnde erfinderische Tatigkeit nach Artikel 100 a) in

Verbindung mit Artikel 56 EPU geltend.

Hierbei fuhrte sie erstmals das Dokument

E4: US 5386494 A

in das Verfahren ein.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) hat in ihrer

Beschwerdeerwiderung beantragt, die Beschwerde

zurlckzuweisen oder hilfsweise die Sache an die
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Einspruchsabteilung zurlickzuverweisen. Sie hat aufRerdem
beantragt, das Dokument E4 nicht im Verfahren zu

berltcksichtigen.

In ihrer Eingabe vom 14. Februar 2005 hat die
Beschwerdeflihrerin folgende weitere Dokumente

eingereicht:

E5: "Voice Recognition Techniques Enhance Driver Safety
in Car-Use Equipment", S. Tsurufuji, JEI 1993, Heft 9,
Seiten 40 und 41

E6: "Car Audio System Responds to Voice Commands",

M. Iida und S. Tsurufuji, JEI 1992, Heft 3, Seiten 22
bis 24.

Mit Schreiben vom 13. April 2005 hat die
Beschwerdegegnerin beantragt, die Dokumente E5 und E6

nicht im Verfahren zu beriicksichtigen.

Die Kammer hat die Parteien am 5. Mai 2006 zur
miindlichen Verhandlung geladen und in einer Mitteilung
nach Artikel 11 (1) der Verfahrensordnung der

Beschwerdekammern zur Sache vorlaufig Stellung genommen.

Die Beschwerdegegnerin hat mit Schreiben vom 27. Juni
2006 zwei Hilfsantrage eingereicht, die sich an den
Antrag, die Sache zur weiteren Entscheidung an die

Einspruchsabteilung zurickzuverweisen, anschlossen.

Die mindliche Verhandlung fand am 1. August 2006 vor der
Kammer statt. Die Parteien wiederholten ihre schriftlich
gestellten Antrage. Am Ende der Verhandlung verkindete

der Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.
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X. Anspruch 1 des erteilten Patents erstreckt sich auf ein

"Verfahren zur Sprachsteuerung einer Anlage oder eines
Gerates mit Hilfe von den Betrieb der Anlage oder des
Gerates beeinflussenden Befehlen, dadurch gekennzeichnet

daf3

-  bei dem (sgic) auf einer Anzeigevorrichtung (9) in
Abhangigkeit vom jeweiligen Betriebszustand ein MenU mit
den in diesem Betriebszustand ausfiihrbaren Befehlen als
Teil der insgesamt vorgesehenen Befehle dargestellt wird,
wobei eine Eingabe durch Aussprache jeweils eines der
dargestellten Befehle erfolgt, daf’

-  bei dem (sic) ferner ein Speicher (12) zur
Speicherung von jeweils Uber ein Mikrofon (10)
empfangenen Sprachsignalen oder davon abgeleiteter
Signale dient, daf

-  bei dem (sic) die zu vergleichenden sprachrelevanten
Signale aller insgesamt vorgesehenen Befehle in einem
Speicher abgelegt sind, daR

- bei dem (sic) aber die vom Mikrofon empfangenen oder
abgeleiteten und dann gespeicherten Signale nur mit
denjenigen sprachrelevanten Signalen verglichen werden,
welche den jeweils wenigen im Menli dargestellten
Befehlen entsprechen,

- und, daf? bei dem (sic) derjenige Befehl, bei welchem
der Vergleich positiv ausfallt, als ausgewahlt

angenommen wird."

1798.D
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Entscheidungsgrinde

1798.D

Neuheit (Artikel 54 EPU) und erfinderische T4tigkeit

(Artikel 56 EPU) im Hinblick auf die Dokumente E1 bis E3

Die Kammer hat zundchst geprlift, ob die erstinstanzlich
eingereichten Dokumente El bis E3 der Aufrechterhaltung

des Patents in der erteilten Fassung entgegenstehen.

E2 betrifft, wie sich schon aus seinem Titel ergibt, ein
Verfahren zur Sprachsteuerung einer Anlage oder eines
Gerates (hier Fernbedienung von elektrischen
Vorrichtungen) mit Hilfe von den Betrieb der Anlage oder
des Gerdtes beeinflussenden Befehlen, bei dem auf einer
Anzeigevorrichtung in Abhdngigkeit vom jeweiligen
Betriebszustand ein Mend mit den in diesem
Betriebszustand ausfihrbaren Befehlen als Teil der
insgesamt vorgesehenen Befehle dargestellt wird. Dieses
Merkmal ergibt sich aus den Zeilen 7-9 der
Zusammenfassung. Eine Eingabe erfolgt durch Aussprache
jeweils eines der dargestellten Befehle (Spalte 1,
Zeilen 47-49). Hieraus ergibt sich implizit, dass bei
dem in E2 beschriebenen Sprachsteuerungssystem ein
Vergleich zwischen eingegebenem Befehl und vorgesehenen
Befehlen durchgefihrt und derjenige Befehl, bei welchem
der Vergleich positiv ausfallt, als ausgewahlt

angenommen wird.

Das Dokument E2 zeigt jedoch weder einen Speicher zur
Speicherung von jeweils Uber ein Mikrofon empfangenen
Sprachsignalen oder davon abgeleiteter Signale, noch das
Merkmal, dass die zu vergleichenden sprachrelevanten
Signale aller insgesamt vorgesehenen Befehle in einem

Speicher abgelegt sind. Ferner geht aus E2 nicht hervor,
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dass die vom Mikrofon empfangenen oder abgeleiteten und
dann gespeicherten Signale nur mit denjenigen
sprachrelevanten Signalen verglichen werden, welche den
jeweils wenigen im Menl dargestellten Befehlen

entsprechen.

Der beanspruchte Gegenstand ist somit neu gegenitiber der

Lehre von E2 (Artikel 54 EPU).

Zur Prufung auf erfinderische Tatigkeit ist anhand der
oben genannten, in E2 nicht enthaltenen Merkmale die
objektive Aufgabe zu ermitteln, die durch die Lehre des
Patents geldst wird. Dabei kommt nach Auffassung der
Kammer der Speicherung der empfangenen Sprachsignale
keine mafRgebliche Bedeutung zu. Zwar ist eine solche
Speicherung fir einen nachfolgenden Vergleich mit den
vorgesehenen Befehlen nicht unbedingt erforderlich. Es
handelt sich hierbei aber um eine fachibliche Mafnahme.
Zu demselben Schluss kommt die Kammer hinsichtlich der
Speicherung der zu vergleichenden sprachrelevanten
Signale aller insgesamt vorgesehenen Befehle. Zwar ware
es alternativ denkbar, die sprachrelevanten Signale
aller insgesamt vorgesehenen Befehle jedes Mal aufs Neue
aus diesen Befehlen zu erzeugen. Ihre Speicherung ist

aber eine dem Fachmann geldufige Mafnahme.

Bedeutung kommt jedoch dem in E2 nicht enthaltenen
Merkmal zu, dass die vom Mikrofon empfangenen oder
abgeleiteten und dann gespeicherten Signale nur mit
denjenigen sprachrelevanten Signalen verglichen werden,
welche den jeweils wenigen im Menl dargestellten

Befehlen entsprechen.
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Die objektiv durch dieses Merkmal geldste Aufgabe kann
in einem zuverlassigeren Vergleich von empfangenen
Signalen, sofern diese mit den angezeigten Befehlen
Ubereinstimmen, mit einigen wenigen Befehlen gesehen
werden. Bereits die Formulierung dieser Aufgabe ist
nicht als flr den Fachmann naheliegend zu betrachten,
denn dem durch L&ésung dieser Aufgabe erreichbaren
Vorteil steht der Nachteil entgegen, dass durch die
Einschrankung der Vergleichsbasis auf die angezeigten
Befehle eine Eingabe nicht angezeigter Befehle, die zum
Beispiel unbeabsichtigt oder zum Zweck der AbklUrzung der
Befehlshierarchie eingegeben werden kénnen, zu einer

Fehlerkennung fuhrt.

Auch trifft nicht zu, dass, wie die Beschwerdefiihrerin
argumentiert hat, dieses Merkmal ausgehend von den
wenigen in E2 im Menli dargestellten Befehlen flr den
Fachmann nahezu zwangslaufig sei. Es ist zwar anzunehmen,
dass die in E2 im Menl dargestellten Befehle als zu

einem solchen Menl gehdrig gekennzeichnet sind. Das ist
aber flUr die dazugehdérigen Sprachsignale, sofern sie in
einem Speicher abgelegt sind, keinesfalls nahezu
zwangslaufig der Fall. In Unkenntnis der Erfindung und
ihrer Vorteile wlirde es im Gegenteil dem Fachmann
einfacher erscheinen, auf eine solche zusatzlich
notwendige Kennzeichnung der Sprachsignale zu verzichten
und routinemafig und ohne weiteren Programmieraufwand
einen Vergleich eines eingehenden Sprachsignals mit

allen gegebenenfalls gespeicherten Sprachsignalen
durchzufihren. E2 liefert fUr den Fachmann keinen Anlass,
eine programmiertechnisch aufwandigere L&ésung flr einen

solchen Vergleich in Betracht zu ziehen.
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Folglich lag es fUr den Fachmann, von E2 allein
ausgehend, nicht nahe, zum Gegenstand des Anspruchs 1

des erteilten Patents zu gelangen.

Auch E1 zeigt, wie sich schon aus seinem Titel ergibt,
ein Verfahren zur Sprachsteuerung einer Anlage oder
eines Gerates (hier Archivsystem) mit Hilfe wvon den
Betrieb der Anlage oder des Gerates beeinflussenden

Befehlen.

Es ist dem Dokument jedoch nicht unmittelbar zu
entnehmen, dass auf einer Anzeigevorrichtung in
Abhangigkeit vom jeweiligen Betriebszustand ein MenU mit
den in diesem Betriebszustand ausfihrbaren Befehlen als
Teil der insgesamt vorgesehenen Befehle dargestellt wird.
Aus Spalte 5, Zeilen 25-32 ist lediglich zu entnehmen,
dass neben einer archivierten oder angezeigten Seite
eines Dokuments Dialog-Menlis, sortierte Dokumenten-
Listen, Stdrungsmeldungen, Help-Menls, Anzeigen flur
optische Bedienerflihrung usw. dargestellt werden.
Hieraus kann nicht ohne weiteres auf die Anzeige von in
einem bestimmten Betriebszustand ausfihrbaren Befehlen
geschlossen werden. Ferner offenbart E1 nicht, dass die
vom Mikrofon empfangenen oder abgeleiteten und dann
gespeicherten Signale nur mit denjenigen
sprachrelevanten Signalen verglichen werden, welche den
jeweils wenigen im Menli dargestellten Befehlen

entsprechen.

Der beanspruchte Gegenstand ist somit neu gegenitiber der

Lehre von E1 (Artikel 54 EPU).

Aus El1 ergibt sich ebenso wenig wie aus E2 fir den

Fachmann ein direkter oder indirekter Hinweis auf das
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technisch bedeutsame Merkmal, dass die vom Mikrofon
empfangenen oder abgeleiteten und dann gespeicherten
Signale nur mit denjenigen sprachrelevanten Signalen
verglichen werden, welche den jeweils wenigen im Meni
dargestellten Befehlen entsprechen. Daher treffen hier
fir die PrUfung auf erfinderische Tatigkeit dieselben

Erwagungen wie im Falle des Dokuments E2 =zu.

Folglich lag es fir den Fachmann, von El ausgehend,
nicht nahe, zum Gegenstand des Anspruchs 1 des erteilten

Patents zu gelangen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 war fur den Fachmann aber
auch nicht naheliegend auf Grund einer Zusammenschau der
Lehren von E1 und E2. Dies folgt aus dem Umstand, dass
El ebenso wenig wie E2 das Merkmal zeigt oder in
irgendeiner Form nahe legt, dass die vom Mikrofon
empfangenen oder abgeleiteten und dann gespeicherten
Signale nur mit denjenigen sprachrelevanten Signalen
verglichen werden, welche den jeweils wenigen im Menl

dargestellten Befehlen entsprechen.

Das weitere, wahrend des erstinstanzlichen Verfahrens
eingereichte Dokument E3 wurde im Hinblick auf den
Gegenstand des erteilten, abhangigen Anspruchs 5
eingereicht, und liegt noch weiter vom Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 entfernt als El1 oder E2, da es
keinen Hinweis auf eine Anzeigevorrichtung zur Anzeige

eines Menlis zeigt.

Folglich stehen die erstinstanzlich eingereichten
Dokumente der Aufrechterhaltung des Patents in der

erteilten Fassung nicht entgegen.
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Zulassung der Dokumente E4, E5 und E6 und

Zurlickverweisung an die Vorinstanz

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung ware somit

nicht aufzuheben, wenn nicht weitere Dokumente, die im
Beschwerdeverfahren eingereicht worden sind, zu
bericksichtigen waren. Die Kammer hat sich daher in

einem zweiten Schritt mit der Zulassung der Dokumente E4,
E5 und E6 in das Verfahren befasst. Das Dokument E4

wurde zusammen mit der Beschwerdebegrindung eingereicht.
Die Dokumente E5 und E6 wurden im weiteren Verlauf des
Beschwerdeverfahrens nach Ablauf der Frist flUr die
Beschwerdebegrindung, aber mehr als 17 Monate vor der

mindlichen Verhandlung, eingereicht.

Grundsatzlich hat der Einsprechende alle Einwande
wahrend der Einspruchsfrist vorzubringen und vollstandig
darzulegen. Tatsachen und Beweismittel zur Stltzung
eines Einspruchs, die nach Ablauf der Frist von neun
Monaten verspatet vorgelegt werden, brauchen gemafs
Artikel 114 (2) EPU nicht im Verfahren zugelassen werden
(T 951/91, ABl. EPA 1995, 202, Leitsatz). GemdR

Artikel 114 (1) EPU ermittelt das EPA den Sachverhalt
von Amts wegen; es ist dabei weder auf das Vorbringen
noch auf die Antrage der Beteiligten beschrankt. Ein
wichtiges Kriterium flOr die Zulassung von verspatet
eingereichten Beweismitteln ist deren prima facie hohe
Relevanz, siehe die Entscheidung T 1002/92 (ABl. EPA
1995, 605).

Die Kammer ist der Auffassung, dass die Druckschriften
E4, E5 und E6 Stand der Technik bilden, der dem
Gegenstand des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents

prima facie nédher liegt als die von der
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Einspruchsabteilung gewlrdigten Dokumente. Sie erfillen
damit das Kriterium der prima facie hohen Relevanz und
werden von der Kammer in Auslbung ihres Ermessens nach

Artikel 114 (2) EPU in das Verfahren zugelassen.

2.4 GemaR Artikel 111 (1) EPU wird die Beschwerdekammer
entweder im Rahmen der Zustandigkeit des Organs tatig,
das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder
verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an

dieses Organ zurlck.

Bei der Austibung des Ermessens nach Artikel 111 (1) EPU
berlicksichtigt die Kammer, dass die Beschwerdegegnerin
ausdrltcklich hilfsweise eine Zurlckverweisung beantragt
hat. Sie berlcksichtigt ferner, dass die
Beschwerdegegnerin als Patentinhaberin in erster Instanz
aufgrund der Zurlckweisung des Einspruchs eine flr sie
glinstige Entscheidung erwirkt hatte und erstmals im
Beschwerdeverfahren, noch dazu nach Ablauf der
Beschwerdebegrindungsfrist, mit prima facie relevanteren
Dokumenten als denjenigen, die der Einspruchsabteilung
vorgelegen hatten, konfrontiert wurde. Dies macht aus
Gruinden prozessualer Fairness eine Zurlckverweisung an
die erste Instanz wlunschenswert (siehe auch T 326/87,
ABl. EPA 1992, 522). Da sich ferner durch die Zulassung
der wahrend des Beschwerdeverfahrens eingereichten
Dokumente die Sachlage im Vergleich zu der von der
Einspruchsabteilung entschiedenen erheblich geandert hat,
bt die Kammer ihr Ermessen nach Artikel 111 (1) EPU
dahingehend aus, die Angelegenheit zur weiteren Prufung

an die Vorinstanz zuruckzuverweisen.

1798.D
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird zur weiteren Prifung an die erste

Instanz zurlUckverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende

D. Magliano A. S. Clelland

1798.D



