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Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am
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mit der der Einspruch gegen das européische
Patent Nr. 0796035 aufgrund des

Artikels 102 (2) EPU zuriickgewiesen worden
ist.
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Sachverhalt und Antrage

I. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, zur Post gegeben
am 15. Dezember 2004, den von mehreren Einsprechenden
gemeinsam gegen das mit der Nummer 0796035
veroffentlichte europaische Patent eingelegten Einspruch

zuriuckzuweisen.

1. Einziger Einspruchsgrund war mangelnde erfinderische
Tatigkeit (Artikel 100 (@) und 56 EPU).

Die Eilnspruchsabteilung begrindete ihre Entscheidung

unter anderem damit, dass es basierend auf

E3: WO 89 04583 A

als nachstliegendem Stand der Technik fir den Fachmann
nicht naheliegend war, das aus diesem Dokument bekannte

digitale HOrgerat mit einem aus

E1l: US 4 829 554 A

und

E2: US 5 416 847 A

bekannten Watchdog-Schaltkreis zu versehen, der dem
beanspruchten Uberwachungselement, das ein gerade
geladenes Ablaufprogramm auf eine Storung hin Uberwacht
und beir einer festgestellten Storung uUber ein
Aktivierungselement einen automatischen Neustart des
Ablaufprogramms bewirkt, entspricht. Diese beiden

1634.D



1634.D

-2 - T 0424705

Dokumente hatten namlich keinen Bezug zu

Horgerateanwendungen.

Gegen die Entscheirdung der Einspruchsabteilung legte
eine der Einsprechenden (Oticon A/S) mit Schreiben vom
14. Februar 2005 Beschwerde ein und beantragte, die
angegriffene Entscheidung aufzuheben und das Patent

vollstandig zu widerrufen.

Die Beschwerdefuhrerin fuhrte mit der
Beschwerdebegrindung vom 25. April 2005 unter anderen

die weiteren Dokumente

E5: J.G. Ganssle, "The art of programming embedded
systems'™, Academic Press, 1992, Seiten 1-6 und 51-53

E6: A.P. Lowell, "The care and feeding of watchdogs™, in
Embedded Systems Programming, April 1992, Seiten 38-51

E1l1l: EP O 537 026 A

ein und machte geltend, dass es sich bei der durch die
Erfindung geldsten Aufgabe, nadmlich dem Bereitstellen
eines digitalen Horgerats und eines Verfahrens zu seinem
Betrieb, welches einen zeitweiligen Ausfall des
digitalen Horgerats bei Storung des Programmablaufs
vermeidet, um eine In benachbarten und uUbergeordneten,
allgemeineren technischen Gebieten bekannte Aufgabe
handle. Dies wiurde neben den Druckschriften E1 und E2
unter anderem durch die oben genannten Druckschriften
belegt.
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Ferner erhob die Beschwerdefihrerin unter ""Additional
Submissions'™ einen neuen Einwand nach Artikel 100 (c)
EPU.

Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Schreiben vom
18. August 2005, die Beschwerde zuruckzuweisen.

Im Hinblick auf die neu eingereichten Dokumente vertrat
die Beschwerdegegnerin die Auffassung, dass aus diesen
auch nichts anderes hervorginge, als dass die Verwendung
eines Watchdogs bei bestimmten Mikroprozessor-
Anwendungen zum Zeitpunkt der Erfindung bekannt war, was
auch nicht bestritten wurde. Somit sollten die neu
eingereichten Dokumente gemall standiger Rechtsprechung
nicht in das Verfahren zugelassen werden. Ferner wiesen
die aus E1 oder E2 bekannten Mikroprozessor-
Uberwachungsschaltungen keinerlei Bezug auf
Horgeradteanwendungen auf, so dass es, wie von der
Einspruchsabteilung entschieden, fir den Fachmann nicht
naheliegend gewesen sei, sie zur Erhdhung der

Betriebssicherheit in einem HOrgerat heranzuziehen.

Die Kammer hat die Parteien zur mindlichen Verhandlung
geladen. In einer Mitteilung nach Artikel 11 (1) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern vom

31. Januar 2007 nahm die Kammer zur Sache vorlaufig
Stellung.

In einem Schreiben vom 20. April 2007 brachte die
Beschwerdefuhrerin weitere Argumente, insbesondere zur
Relevanz der neu eingereichten Dokumente, vor und erhob
einen Einwand wegen mangelnder Neuheit (Artikel 52 (1)
und 54 EPU) im Hinblick auf die Druckschrift E11.
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VIl. W&ahrend der mundlichen Verhandlung am 22. Mai 2007
bestatigte die Beschwerdefihrerin thren Antrag auf
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Widerruf
des europaischen Patents. Die Beschwerdegegnerin hielt
thren Antrag auf Zuruckweisung der Beschwerde als
Hauptantrag aufrecht. Hilfsweise beantragte sie eine
Zurickverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz
und ferner hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents
auf der Basis der wahrend der Verhandlung eingereichten

Anspriche 1-18.

Am Ende der Verhandlung verkindete der Vorsitzende den
Beschluss auf Nichtzulassung des Hilfsantrags und die

Entscheidung in der Sache.

VII1. Anspruch 1 des Streitpatents lautet:

"Digitales HOrgerdt mit einem Prozessor, einem
Programmspeicher zum Laden von Ablaufprogrammen zur
Steuerung der Signalverarbeitung und einer Einheit zur
Ein/Ausgabe von Daten, ge ke nnz e i1 c hne tdurch
folgende Merkmale:

- ein Uberwachungselement (1) zur Feststellung eines
Ausftalls oder einer Storung des geladenen
Ablaufprogramms sowie

- eiln Aktivierungselement (2) zur automatischen
Durchfuhrung eines Neustarts des Ablaufprogramms bei
durch das Uberwachungselement (1) festgestelltem Ausfall
oder Storung.™

Anspruch 7 des Streitpatents lautet:

"Verfahren zum Betrieb eines digitalen HOrgerates nach

einem der Anspriche 1 bis 6, mit einem Prozessor, einem

1634.D



-5 - T 0424705

Programmspeicher zum Laden von Ablaufprogrammen zur
Steuerung der Signalverarbeitung und einer Einheit zur
Ein-/Ausgabe von Daten,

gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte:

- Feststellen eines Ausfalls oder einer Stdorung eines
geladenen Ablaufprogramms sowie

- automatische Durchfuhrung eines Neustarts des
Ablaufprogramms bei einem festgestellten Ausfall oder

einer festgestellten Stérung.™

Anspruch 1 des Hilfsantrags weist im wesentlichen

folgendes zusatzliche Merkmal auf:

"dass ein Digitalzahler (3) vorgesehen ist, dessen
Zahlfrequenz oder Zahlintervall so eingestellt ist, dass
kurzzeitige oder sich sich [sic] selbst behebende

Stérungen von dem Digitalzédhler nicht erfasst werden."

Entscheidungsgrinde

1.

1634.D

Einwand nach Artikel 100 (c) EPU

Der in der Beschwerdebegrindung erhobene Einwand nach
Artikel 100 (c) EPU stellt einen neuen, zuvor nicht
erhobenen Einspruchsgrund dar. Gemall der Entscheidung

G 10/91 (ABI. EPA 1993, 420) der Grolien Beschwerdekammer
darfen im Beschwerdeverfahren neue Einspruchsgrinde nur
mit Einverstandnis des Patentinhabers gepriuft werden. Da
ein solches Einverstandnis nicht gegeben wurde, wurde
diesem Einwand nicht nachgegangen.

Zulassung der neu eingereichten Dokumente i1n das
Verfahren
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Die neu eingereichten Dokumente wurden von der
Beschwerdefihrerin zusammen mit der Beschwerdebegrindung
eingereicht. Grundsatzlich hat die Einsprechende alle
Einwdnde wédhrend der Einspruchsfrist vorzubringen und
vollstandig darzulegen. Tatsachen und Beweismittel zur
Stitzung eines Einspruchs, die nach Ablauf der Frist von
neun Monaten verspatet vorgelegt werden, brauchen nicht
in das Verfahren zugelassen werden (T 1002/92, ABI. EPA
1995, 605; Punkt 3.4 der Entscheidungsgrinde). Gemal
Artikel 114 (1) EPU ermittelt das EPA den Sachverhalt
von Amts wegen; es ist dabei weder auf das Vorbringen
noch auf die Antrége der Beteiligten beschrankt. Ein
wichtiges Kriterium fur die Zulassung von verspatet
eingereichten Beweismitteln ist deren prima facie hohe
Relevanz (T 1002/92, a.a.0.).

Zumindest die Druckschrift E11 erfiullt das Kriterium der
prima facie hohen Relevanz, da es ein digitales HOrgerat
in Verbindung mit einem Watchdog-Schaltkreis zeigt
(Zusammenfassung und Spalte 17, Zeilen 35-49). Daher
wurde dieses Dokument von der Kammer in Ausubung ihres
Ermessens nach Artikel 114 (2) EPU in das Verfahren

zugelassen.

Die Dokumente E5 und E6 wurden von der
Beschwerdegegnerin zur Stutzung ithrer eigenen Argumente
verwendet und werden daher ebenfalls als ins Verfahren
aufgenommen betrachtet.

Anspruch 1 des Hauptantrags - erfinderische Tatigkeit
(Artikel 56 EPU)
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E3 wird als néchstliegender Stand der Technik angesehen.
Dieses Dokument zeigt unbestritten die Merkmale des
Oberbegriffs des Anspruchs 1. Es wird auf Seite 10,
Zeile 14 - Seite 11, Zeile 9 von E3 verwiesen.

Die Erfindung gemdl3 Streitpatent betrifft ein digitales
HOorgerat, wie es aus E3 bekannt ist, mit einem
Uberwachungselement zur Feststellung eines Ausfalls oder
einer Storung eines geladenen Ablaufprogramms sowie
einem Aktivierungselement zur automatischen Durchfihrung
eines Neustarts des Ablaufprogramms bei durch das
Uberwachungselement festgestelltem Ausfall oder Stérung
und eiln entsprechendes Verfahren zum Betrieb des

HOrgerats.

Die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1
l6sen die Aufgabe, das manuelle Aus- und Anschalten des
Horgerats zu seiner Initialisierung und zum erneuten
Laden eines abgebrochenen Programms (Spalte 1,

Zeilen 20-24 der Patentschrift) oder alternativ die
manuelle Betatigung einer Ricksetztaste zum gleichen
Zweck jeweils automatisch durchzufihren.

Die kennzeichnenden Merkmale entsprechen denen
sogenannter Watchdog-Schaltkreise, die In der
Mikroprozessortechnik verbreitet zum automatischen
Zurucksetzen von Prozessoren eingesetzt werden. Die
Kenntnis solcher Watchdog-Schaltkreise und threr
Funktion in Verbindung mit allgemeinen, nicht speziell
Im HOrgeratebereich verwendeten Mikroprozessoren zum
Prioritatszeitpunkt des Streitpatents war, wie aus Punkt
IV hervorgeht, von der Beschwerdegegnerin unbestritten.
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Solche Watchdog-Schaltkreise wurden auch im Bereich der
Horgeratetechnik verwendet (siehe E11, Spalte 17,
Zeilen 35-39), so dass auch ein ausschlieZlich im
Bereich der HOrgerate arbeirtender Fachmann davon
Kenntnis hatte.

Der In E11 beschriebene Watchdog-Schaltkreis ist
Bestandteil eines Gerats zum Programmieren eines
Horgerats jedoch nicht, wie beansprucht, des Horgerats

an sich.

Die Verwendung der in der Technik bekannten (siehe Punkt
3.4) Watchdog-Schaltkreise zum Lésen der obigen Aufgabe
(siehe Punkt 3.3) fuhrt zu einer Automatisierung einer

bisher manuell auszufihrenden Tatigkeit.

In der Automatisierung einer zuvor manuell
auszufiuhrenden Tatigkeit kann jedoch keine erfinderische
Leistung erkannt werden, wenn, wie hier, die technischen
Mittel zur Automatisierung dem im relevanten Gebiet
arbeitenden Fachmann bekannt waren. Im vorliegenden Fall
wurde die Automatisierung der zuvor manuell
auszufiuhrenden Tatigkeit dem Fachmann durch den Umstand
nahegelegt, dass es sich beil typischen Benutzern von
Horgerdten um altere Personen handelt, die oft
Schwierigkeiten bei den zum Zuricksetzen von Prozessoren

erforderlichen manuellen Tatigkeiten haben.

Es liegt auch kein technisches Vorurteil gegen die
Verwendung von Watchdog-Schaltkreisen zum Erreichen der
Automatisierung vor, wie die Beschwerdegegnerin unter
Hinweis auf die Druckschriften E5 und E6 argumentiert
hat.
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In der Tat wird in E5 (Seite 52, die ersten 3 Absatze)
und 1n E6 (Seite 40, Schlagwort in der mittleren Spalte)
auf mogliche Probleme mit Watchdog-Schaltkreisen
hingewiesen. Der Fachmann wirde aber diese 1hm bekannten
Probleme, die im Ubrigen zumindest teilweise auch bei
dem zuvor manuell auszufuhrenden Verfahren existieren,
in Abwagung mit den durch eine Automatisierung zu
erreichenden Vorteilen in Kauf nehmen. Im Ubrigen zeigt
E5 auch Moglichkeiten zur Behebung der genannten
Probleme auf (Seite 52, Zeilen 2-6).

3.7 Die Beschwerdegegnerin hat ferner vorgebracht, die
Erfindung bestinde, wie in Anspruch 7 des Streitpatents
beansprucht, darin, allein dasjenige Programm neu zu
starten, bei dem eine Storung festgestellt wurde, und

nicht den gesamten Prozessor zurilckzusetzen, wie in E11.

Dazu ist festzustellen, dass Anspruch 1 ein solches
Merkmal nicht aufweist. Der dort beanspruchte Neustart
des Ablaufprogramms umfasst auch das Zuricksetzen des

gesamten Prozessors.

3.8 Folglich war der Gegenstand des Anspruchs 1 fir den
Fachmann naheliegend, und das Patent iIn der beantragten
Fassung erfullt somit nicht die Erfordernisse des
Artikels 56 EPU.

4. Zurickverweisung an die Vorinstanz (Artikel 111 (1) EPU)
4.1 Die Beschwerdegegnerin hat hilfsweise die
Zurickverweisung der Angelegenheit zur weiteren

Entscheidung an die Vorinstanz beantragt mit der
Begrindung, die Umstande hatten sich durch die

1634.D
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Einfuhrung der neuen Dokumente, insbesondere von E11,
wesentlich geandert.

Artikel 111 (1) EPU stellt es grundsatzlich in das
Ermessen der Kammer, entweder im Rahmen der
Zustandigkeit des Organs tatig zu werden, das die
angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder die
Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses Organ

zurickzuverweisen.

Ein Kriterium fur das Ausuben dieses Ermessens stellt
die Einfuhrung neuer relevanter Dokumente im
Beschwerdeverfahren dar. GemdlR standiger Rechtsprechung
der Beschwerdekammern ist eine Zuruckverweisung
angezeigt, wenn angesichts der besonderen Relevanz eines
Dokuments sich daraus die Notwendigkeit ergibt, die
Prufung auf erfinderische Tatigkeit auf einer vollig
neuen Basis vorzunehmen (T 198/87, Punkt 9 der Grunde).
Dies trifft im vorliegenden Fall jedoch nicht zu. Als
nachstliegender Stand der Technik fur die Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands von
Anspruch 1 des Hauptantrags wurde, wie schon im
Einspruchsverfahren, das Dokument E3 betrachtet. Das neu
Im Beschwerdeverfahren genannte Dokument E11 wurde
lediglich zum Nachweis allgemeinen Fachwissens
herangezogen, dass namlich an und fir sich bekannte
Watchdog-Schaltkreise auch einem Horgeratespezialisten
bekannt waren. Somit kann schwerlich von einer neuen
Basis fur die Prufung auf erfinderische Tatigkeit
gesprochen werden, die eine Zuriuckverweisung an die

Vorinstanz rechtfertigen wurde.
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Folglich sieht die Kammer keinen Anlass, die
Angelegenheit aus diesem Grund an die Vorinstanz

zuriuckzuverweisen.

Hilfsantrag (Zulassigkeit)

Der einzige Hilfsantrag wurde am Ende der mundlichen
Verhandlung vorgelegt. Entsprechend standiger
Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann es die Kammer
bei der Entscheidung Uber eine Beschwerde in der
mindlichen Verhandlung zu Recht ablehnen, alternative
Anspruchsfassungen zu bericksichtigen, wenn sie In einem
sehr fortgeschrittenen Verfahrensstadium, z. B. iIn der
muindlichen Verhandlung, eingereicht worden und nicht
eindeutig gewdhrbar sind (etwa T 153/85, ABI. EPA 1988,
1; Punkt 2 der Grinde; ebenso Artikel 10b (1)

Verfahrensordnung der Beschwerdekammern).

Im vorliegenden Fall hat die Kammer erhebliche Bedenken,
ob alle Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfsantrags

ursprunglich offenbart waren.

Das Merkmal eines Digitalzahlers mit eingestellter
Zahlfrequenz oder Zahlintervall leitet sich aus den
ursprunglich eingereichten Ansprichen 9 und 10 ab. Beide
Anspriuche beziehen sich zuriuck auf den urspringlich
eingereichten Anspruch 7. Die dort aufgefuhrten Merkmale,
wie zum Beispiel das periodische Zuricksetzen des
Digitalzahlers und der Uberlauf des Digitalzahlers bei
Stérung, tauchen Im Anspruch 1 des Hilfsantrags nicht
auf. Eine urspriungliche Offenbarung fur die nunmehr
beanspruchte Merkmalskombination konnte nicht aufgezeigt

werden.
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Die weitere Fundstelle in Spalte 3, Zeilen 47-53 der
veroffentlichten Patentanmeldung offenbart das jetzt
beanspruchte Verhindern des Erfassens von kurzzeitigen
oder sich selbst behebenden Storungen. Jedoch entspricht
der jetzige Anspruchswortlaut nicht dem Wortlaut dieser
ursprunglichen Offenbarung. Insbesondere ist
ursprunglich offenbart, dass extrem kurzzeitige, unter
Umstanden sich selbst behebende Stérungen nicht erfasst
werden. Eine Erklarung fur die Herleitung der von der
ursprunglichen Offenbarung abweichenden Formulierung in

Anspruch 1 konnte nicht gegeben werden.

Da Anspruch 1 des Hilfsantrags prima facie nicht die
Erfordernisse des EPU, insbesondere die Erfordernisse
des Artikels 123 (2) EPU erfullte, wurde der Hilfsantrag

Iin diesem spaten Verfahrensstadium nicht mehr zugelassen.

Da der Gegenstand des Anspruchs 1 des einzigen
zulassigen Antrags nicht gewédhrbar war, war das Patent

zu widerrufen.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende
D. Magliano A. S. Clelland
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