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Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 23. April 2007
zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 03747969.8
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zuruckgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

I. Die Priufungsabteilung hat mit der Entscheidung vom
23. April 2007 die europaische Patentanmeldung
Nr. 03 747 969.8 mit dem folgenden Anspruch 1

zurickgewiesen:

"Verwendung eines Informationstréagers vom Typ
ENERCON 1n einem Fahrzeug, wobeil der
Informationstrager bevorzugt in einem geringen
Abstand und/oder moglichst gro3flachig und/oder
kontaktierend am Motorblock des Fahrzeugs angebracht

ist'.

Sie war der Auffassung, dass der Fachmann der Anmeldung
nicht die notwendigen Informationen entnehmen koénne, um
die Erfindung gemaR Artikel 83 EPU in die Praxis
umzusetzen. Insbesondere sei die Behauptung, dass eine
Ubertragung von Informationen auf den Informationstrager
durch Kontakt mit einer Stoffmischung erfolge, nicht
glaubhaft und die Verbindung zwischen dem Begriff
"Informationstrager vom Typ ENERCON"™ und den behaupteten

Wirkungen sei weder erklart noch erkennbar.

1. Gegen diese Entscheidung hat der Anmelder am
18. Mai 2007 Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die
Beschwerdegebihr entrichtet. Die Beschwerdebegrindung
Ist am 27. August 2007 beim Europaischen Patentamt
eingegangen.

I11. In der Anlage zur Ladung hat die Beschwerdekammer den
Beschwerdefuhrer darauf hingewiesen, dass in der
beantragten mundlichen Verhandlung zunachst zu
diskutieren sein durfte, ob die beanspruchte Verwendung
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des Informationstragers vom Typ ENERCON die angegebene
Aufgabe 16st, i1nsbesondere ob damit eine Schadstoff- und
Treibstoffeinsparung erzielt wird, daridber hinaus, ob
die 1n der Anmeldung genannten Tabellen 1/2 den Vortrag
des Beschwerdefuhrers stiutzen.

Darauf hat der Beschwerdefihrer mit Schreiben vom
15. April 2009 mehrere Anspruchssatze gemalR den

Hilfsantragen | bis VIl eingereicht.

Die mundliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer hat
am 15. Mai 2009 stattgefunden. Nachdem der Vorsitzende
die Entscheidung der Kammer verkindet und die mindliche
Verhandlung geschlossen hatte, Uberreichte der
Beschwerdefihrer einen geanderten Hauptantrag mit einem
einzigen, aus den Anspruchen 1 und 2 des geltenden

Hauptantrages gebildeten Anspruch.

1v. Der Beschwerdefihrer beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent in der Fassung
der in der mundlichen Verhandlung vor der
Prifungsabteilung vorgelegten Unterlagen (Hauptantrag)
mit den Anspruchen 1 und 2 zu erteilen, hilfsweise, dem
Anmelder einzuraumen, Beweis Uber die Wirkungsweise der
Erfindung nachzureichen, gegebenenfalls durch Gutachten,
Artikel 117 e) EPU, Inaugenscheinnahme,
Artikel 117 ) EPU oder Zeugenvernehmung,
Artikel 117 d) EPU.

Die Anspriche 1 und 2 dieses Hauptantrages entsprechen

denjenigen, die der angefochtenen Entscheidung zu Grunde
lagen.
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Die Argumente des Beschwerdefihrers konnen im
wesentlichen wie folgt zusammengefasst werden:

In der Anmeldung wirde erlautert, was der
Informationstrager vom Typ ENERCON sei, namlich ein

Medium, und wie es zu programmieren sei.

Es kame nicht darauf an, nachzuweisen, aufgrund welcher
naturwissenschaftlichen Erkenntnis die beschriebenen
Wirkungen eintraten. Entscheidend sei vielmehr, dass iIn
den urspringlichen Unterlagen offenbart sei, was der
Fachmann mit dem Informationstrager zu machen habe,
damit die mit den Tabellen 1/2 nachgewiesenen Wirkungen

eintreten.

Daruber hinaus ware ein Informationstrager bei der Firma
ENERCON erhaltlich, mit dem die Wirkungsweise der

Erfindung nachvollzogen werden konnte.

In der mundlichen Verhandlung ist ausgefihrt worden,
dass samtliche Servicefahrzeuge des Unternehmens des
Beschwerdefuhrers, immerhin ca. 600 Fahrzeuge, mit dem
Informationstriager ausgestattet seien. Anhand des
Flottenverbrauches sei schnell und einfach feststellbar,
dass die in der Anmeldung beschriebenen Wirkungen auch
tatsachlich eintraten. Auch seil das Fahrzeug des
Vertreters des Beschwerdefuhrers mit einem solchen
Informationstrager ausgestattet, was zu einer spurbaren
Verbrauchsreduzierung gefuhrt hatte.
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Entscheidungsgrinde

1.

2.1.1

2.1.2

C1100.D

Die Beschwerde ist zulassig.

AusfTihrbarkeit - Hauptantrag

Nach Artikel 83 EPU 1973 ist die Erfindung in der
Anmeldung so deutlich und vollstandig zu offenbaren,
dass ein Fachmann sie ausfuhren kann. Der Fachmann muss
anhand der Angaben in der Anmeldung und seinem
Fachwissen iIn der Lage sein, dessen technische Lehre

praktisch zu verwirklichen.

Im vorliegenden Fall war deshalb zu klaren, ob mit dem

in der Anmeldung beschriebenen Informationstrager vom

Typ ENERCON tatsachlich die dort beschriebenen Wirkungen,
insbesondere die Schadstoffe zu reduzieren, erzielt

werden.

In der Anmeldung wird dazu ausgefihrt, dass die zum Teil
drastischen Schadstoffreduktionen der Erfindung mehr als
erstaunlich seien (siehe die vertffentlichte Anmeldung,
S. 4, Abs. 3).

a) Diese Ansicht wird von der Kammer geteilt, denn dann
missten die angegebenen Wirkungen auch mit dem auf
Seite 2 der Anmeldung beschriebenen
Informationstréager in seiner allgemeinsten Form
auftreten, also mit einem Medium aus einem beliebigen
Material und beliebiger Form und GroRe. In der
mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer hat
der Beschwerdefihrer eingeraumt, dass er nicht wisste,
ob die genannten Wirkungen auch bei einem aus Papier
bestehenden Medium auftreten wirden.
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Die Zusammensetzung und das Mischungsverhaltnis der
Stoffmischung mit der das Medium in Ann&herung bzw.
Kontakt gebracht werden soll, i1st nur in sofern
festgelegt, dass sie im wesentlichen Quartzsand,
Torf und Glas enthalten muss. In welchem Zustand
diese Bestandteile verwendet werden sollen, ist in
der Anmeldung nicht angegeben. Deshalb misste die
Wirkung beispielsweise auch auftreten, wenn das Glas
in Form einer Flasche iIn der Stoffmischung enthalten

ware.

Im Hinblick auf die Verweilzeit des Mediums in der
Nahe bzw. in Kontakt mit der Stoffmischung enthalt
die Anmeldung eine Einschrankung auf eine allerdings
sehr grofRe Zeitspanne zwischen einigen Minuten und
einigen Wochen. In der mundlichen Verhandlung vor
der Beschwerdekammer stellte der Beschwerdefuhrer
fest, dass eine lange Verweilzeit zu einer lang
anhaltenden Wirkung des Informationstragers fuhren

wlrde.

Eine Erklarung der Wirkungsweise der beanspruchten
Verwendung des Informationstragers mit anerkannten
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen ist weder
ersichtlich noch vorgetragen worden.

b) Aus diesem Grunde hat auch die Priufungsabteilung in
der Entscheidung begrindete Zweifel an der
Wirkungsweise erhoben. Kann eine Erfindung mit
anerkannten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen
nicht erklart werden, so liegt die Beweislast fur den
Nachweis der behaupteten Wirkung beim Anmelder bzw.

Beschwerdefihrer.
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2.2 Vergleichsversuche (Tabellen 1/2 der Anmeldung)

2.2.1 Vergleichsversuche missen nach der gefestigten
Rechtsprechung der Beschwerdekammern so angelegt sein,
dass die behauptete Wirkung uUberzeugend auf das
Unterscheidungsmerkmal der Erfindung zurickgefuhrt

werden kann.

2.2.2 In der Anmeldung ist ausgefihrt, dass fir den
Vergleichsversuch zwei identische Fahrzeuge erworben
worden sind und nur eines davon mit dem
Informationstrager ausgeristet worden ist. Mit dem mit
dem Informationstrager ausgeriusteten Fahrzeug (Tabelle 2)
sei Im Vergleich zu dem nicht damit ausgeristeten
Fahrzeug (Tabelle 1) eine zum Teil drastische
Reduzierung verschiedener Schadstoffarten gemessen

worden.

2.2.3 Aus dem Vergleich der Tabellen 1/2 ergibt sich
allerdings nicht, dass die Schadstoffreduzierung
tatsachlich und ausschlielllich durch den beschriebenen
Informationstrager verursacht wird bzw. auf i1hn

zuruckgefuhrt werden kann.

a) Da i1n den Tabellen keinerlei Angaben zur
Motorsteuerung gemacht worden sind und auch nicht
dasselbe Fahrzeug fur den Versuch verwendet worden
ist, sind die Testergebnisse nicht miteinander
vergleichbar.

1) Es i1st allgemein bekannt, dass das Verbrauchs-
und Emissionsverhalten eines

Verbrennungsmotors ganz entscheidend von den
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Verbrennungsbedingungen des Kraftstoffes im
Brennraum abhangt. Beim Ottomotor konnen
bereits kleinste Variationen des Luft-
/Krafttstoffverhaltnisses (Luftzahl A) zu
signifikanten Anderungen beim AusstoR
einzelner Schadstoffe fuhren. Beim Dieselmotor
haben schon kleinste Variationen des
Einspritzzeitpunkts ahnliche Auswirkungen.
Deshalb regelt eine Motorsteuerung diese
Parameter derart, dass das gewlnschte
Drehmoment bei geringstem Verbrauch und/oder

geringsten Emissionen zur Verfligung steht.

Daruber hinaus haben sich die verwendeten

-
-
o/

Fahrzeuge hinsichtlich threr Laufleistung
erheblich voneinander unterschieden. Auch dies
hat einen erheblichen Einflull auf das
Verbrauchs- und Emissionsverhalten des

Verbrennungsmotors.

b) Deshalb konnten die beschriebenen Wirkungen allein
schon durch unterschiedliche Motorsteuerungen oder
dem unterschiedlichen Zustand der verwendeten Motoren
verursacht worden sein. Eine eindeutige Aussage, dass
diese Wirkungen ausschlielRlich durch die Verwendung
des Informationstragers bei einem dieser Fahrzeuge

verursacht wurden, kann deshalb nicht gemacht werden.

Die Kammer bezweifelt nicht die Messergebnisse gemall den
Tabellen 1/2. Vielmehr halt sie den Versuch in dieser
Form fur den Nachweis der beschriebenen Wirkungen fur
ungeeignet und unvollstandig. Er lasst nicht den Schluss

zu, dass die Wirkungen tatsachlich und ausschliel3lich
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durch den Informationstrager verursacht werden bzw. auf

1thn zurickgefuhrt werden konnen.

Deshalb bestand keine Veranlassung, die zu den
Priufergebnissen benannten Zeugen zu laden, auch weil
diese nicht wussten (siehe Beschreibung, S. 3, Abs. 2),
welche MalRnahmen an dem zweiten Fahrzeug vorgenommen
worden sind, insbesondere wie die Motoren dieser

Fahrzeuge eingestellt gewesen sind.

2.3 Selbst wenn der Informationstrager bereits am
Prioritatstag dieser Anmeldung fir jedermann erhaltlich
gewesen ware (was nicht nachgewiesen worden ist), konnte
damit nicht die Ausfiuhrbarkeit der Erfindung begrindet
werden, weil Artikel 83 EPU 1973 auf die Offenbarung in
der Anmeldung abstellt und nicht durch einen

erhaltlichen Informationstrager ersetzt werden kann.

2.4 Zusammenfassend stellt die Beschwerdekammer somit fest,
dass der Beschwerdefihrer nicht nachgewiesen hat, dass
ein Fachmann anhand der Angaben in der Anmeldung und
seinem Fachwissen iIn der Lage ist, dessen technische
Lehre praktisch zu verwirklichen (d.h. die beschriebenen
Wirkungen durch die beanspruchten MalBhahmen zu erzielen).
Deshalb sind die Erfordernisse des Artikels 83 EPU 1973
nicht erfallt, und dem Hauptantrag konnte nicht
stattgeben werden.

3. Neues Beweilsangebot - Hilfsantrag

3.1 Gemall Artikel 13 (3) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammer (VOBK) werden Anderungen des
Vorbringens nach Anberaumung der mindlichen Verhandlung

nicht zugelassen, wenn sie Fragen aufwerfen, deren
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3.3

3.3.1

3.3.2
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Behandlung der Kammer ohne Verlegung der mindlichen

Verhandlung nicht zuzumuten ist.

Der Hilfsantrag des Beschwerdefihrers ist ein
Beweisangebot, kein konkretes Beweismittel, das die
Kammer in der mundlichen Verhandlung auf seine Relevanz
Uberprifen konnte. Deshalb hatte die mundliche
Verhandlung vertagt werden missen, damit der
Beschwerdefihrer die Beweise uUber die Wirkungsweise der
Erfindung vorlegen kann. Die Sache ware entgegen
Artikel 15 (6) VOBK am Ende der mundlichen Verhandlung

nicht entscheidungsreif.

Es sind auch keine besonderen Umstéande ersichtlich, die
die spate Vorlage dieses Beweisangebotes rechtfertigen

konnten.

Der Einwand der mangelnden Ausfihrbarkeit ist bereits
von der Priufungsabteilung erhoben und begrindet worden.
Sie hat insbesondere ausgefihrt, dass die Verbindung
zwischen dem Begriff des Informationstragers vom Typ
ENERCON und den behaupteten Wirkungen nicht erkennbar

sei.

Deshalb konnte es fur den Beschwerdefihrer keine
Uberraschung sein, dass es entscheidend auf den Nachweis

dieser Wirkungen ankommen koénnte.

Aus den Aussagen des Beschwerdefuhrers iIn der mundlichen
Verhandlung ergibt sich, dass Erfahrungen mit der
Verwendung des Informationstragers beil den
Servicefahrzeugen des Unternehmens des Beschwerdefihrers

seit langem vorhanden waren.
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Der Beschwerdefuhrer hatte demnach ausreichend Zeit zur
Vorlage entsprechender Beweismittel. Trotzdem hat er vor
der anberaumten mindlichen Verhandlung keine
Beweismittel fur diesen Nachweis eingereicht. Gemal
Artikel 12 (2) VOBK ware dies bereits mit der
Beschwerdebegrindung erforderlich gewesen, die den
vollstandigen Sachvortrag zu enthalten hat. Aber auch
nachdem die Kammer mit der Ladung auf die zu
diskutierenden Punkte hingewiesen hatte und eine Frist
von einem Monat vor der Verhandlung zur Einreichung
weilteren Vorbringens gesetzt hatte, hat der

Beschwerdefihrer keine neuen Beweismittel eingereicht.

Deshalb ist das spate Angebot eines Beweises fur diesen
Nachweis in der mundlichen Verhandlung nicht zu

rechtfertigen.

Da eine Stattgabe des Hilfsantrages somit zwingend zu
einer Vertagung der mundlichen Verhandlung fuhren wirde
und keine besonderen Umstande ersichtlich sind, hat die

Kammer das neue Beweisangebot nicht zugelassen.

Nach dem Schluss der mundlichen Verhandlung vorgelegter
neuer Hauptantrag

Der gednderte Hauptantrag umfasst lediglich einen
einzigen Anspruch, der sich aus den Ansprichen 1 und 2
des geltenden Hauptantrages zusammensetzt. Da dieser
neue Hauptantrag vorgelegt worden ist, nachdem der
Vorsitzende die sachliche Debatte beendet und die
Verhandlung geschlossen hatte, konnte dieser nicht mehr
bericksichtigt werden. Es wird aber festgestellt, dass
die vorstehenden Ausfihrungen auch gegenuber diesem

neuen Anspruch gelten wirden.
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Entscheirdung

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende

N. Maslin M. Poock

C1100.D



