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manroland AG
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Stahl, Dietmar
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Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 10. November
2008 zur Post gegeben wurde und mit der das
europaische Patent Nr. 1142711 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPU widerrufen worden
ist.
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Sachverhalt und Antrage

V.
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Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das
europaische Patent Nr. 1 142 711 unter Berucksichtigung
der vorgenommenen Anderungen widerrufen worden ist,

Beschwerde eingelegt.

Im Einspruchsverfahren war das gesamte Patent iIm
Hinblick auf Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit den
Artikeln 54 und 56 EPU angegriffen worden. Die
Einspruchsabteilung war in der angefochtenen
Entscheidung der Auffassung, dass der Gegenstand des
gednderten Anspruchs 1 Uber den Inhalt der Anmeldung in

der urspringlich eingereichten Fassung hinausgehe.

Am 27. Juli 2011 fand eine mundliche Verhandlung vor der

Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents auf der Grundlage der am 27. Juni 2011
eingereichten Anspriche 1 bis 15 oder, hilfsweise, auf
der Grundlage des Anspruchs 1, eingereicht in der

mundlichen Verhandlung.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die
Zuruckweisung der Beschwerde.

Anspruch 1 gemdlR Hauptantrag lautet wie folgt:
"1. Druckmaschine (1), insbesondere

Bogenoffsetdruckmaschine, mit einer dieser zugeordneten
Steuerung, mit einer Trocknereinrichtung (3; 4; 5; 6),
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bei welcher die Betriebsweise der Trocknereinrichtung (3;
4; 5; 6) beeinflussbar ist, und mit in der Druckmaschine
(1) angeordneten Signalgebern (8-10), die mit der der
Druckmaschine (1) zugeordneten Steuerung iIn
Signalverbindung stehen, wobel eine Steuerung (7) fur
die Trocknereinrichtung (3; 4; 5; 6) vorgesehen ist,
dass der Steuerung (7) wenigstens ein Signal eilner den
Druckprozess charakterisierenden GroRe zugefihrt wird,
und dass infolgedessen durch die Steuerung (7) Signale
generiert werden, durch welche die Betriebsweise der
Trocknereinrichtung (3; 4; 5; 6) in vorgesehener Weise
verandert wird und wobei weiterhin die Steuerung (7)
direkt mit in der Druckmaschine (1) angeordneten
Signalgebern (8, 9, 10) in Signalverbindung steht,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Steuerung (7) mit einem Leitstand (2) der
Druckmaschine (1) in Signalverbindung steht, durch
welchen der Steuerung (7) Einstellwerte der

Druckmaschine (1) zugefihrt werden."

Bei Anspruch 1 gemall Hilfsantrag ist das Wort "direkt"”
gestrichen.

Die Beschwerdefuhrerin hat im Wesentlichen Folgendes
vorgetragen:

Hauptantrag

Absatz [0015] der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung (veroffentlichte Fassung)
beschreibe, dass die Signale der Signalgeber der
Steuerung zugefuhrt wirden. Es misse also eine
Verbindung zwischen den Signalgebern und der Steuerung

vorhanden sein.
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Hilfsantrag

Im Anspruch 1 gemall Hilfsantrag sei in Einklang mit dem
ursprunglichen Anspruch 2 angegeben, dass die Steuerung
mit den Signalgebern iIn Verbindung stehe. Es konne

allerdings keine Begrindung fur das spate Vorlegen des

Hilfsantrags gegeben werden.

Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Hauptantrag

In der Anmeldung in der urspriunglich eingereichten
Fassung sei keine direkte Verbindung der Steuerung mit
den Signalgebern offenbart, so dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 gemall Hauptantrag uber den Inhalt dieser

Anmeldung hinausgehe.

Hilfsantrag

Der Hilfsantrag solle als verspatet vorgelegt nicht
zugelassen werden. Es sei sowohl in der angefochtenen
Entscheidung als auch i1n der Erwiderung der
Beschwerdegegnerin auf die Beschwerdebegrindung als auch
in dem der Ladung zur mundlichen Verhandlung beigefigten
Bescheid der Kammer deutlich auf das mit dem Wort
"direkt" verbundene Problem hingewiesen worden, so dass
ein entsprechender Hilfsantrag schon viel friher hatte
gestellt werden kénnen. Zudem seil der Anspruch 1 gemal
Hilfsantrag prima facie nicht gewdhrbar, da sein
Gegenstand 1m Hinblick auf die i1n der angefochtenen
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Entscheidung kurz angesprochenen Dokumente nicht neu sei
oder nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Entscheidungsgrinde

1.
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Hauptantrag

In der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung (veroffentlichte Fassung) ist In den Absatzen
[0015], [0018], [0024], [0026], [0033] bis [0036] und in
Anspruch 2 die Verbindung der Signalgeber mit der
Steuerung der Trocknereinrichtung und mit dem Leitstand
angesprochen. An keiner Stelle wird jedoch eine direkte
Verbindung der Signalgeber mit der Steuerung erwahnt.
Auch in der Figur der Anmeldung in der ursprunglich
eingereichten Fassung ist eine direkte Verbindung der
Signalgeber 8, 9 und 10 nur mit dem Leitstand 2, nicht
aber mit der Steuerung 7 gezeigt. Das Merkmal des
Anspruchs 1 gemall Hauptantrag, dass die Steuerung direkt
mit in der Druckmaschine angeordneten Signalgebern in
Signalverbindung steht, findet somit keine Stutze in der
Anmeldung in der urspriunglich eingereichten Fassung, so
dass der Gegenstand dieses Anspruchs Uber den Inhalt

dieser Anmeldung hinausgeht.

Die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU sind somit
nicht erfullt.

Hilfsantrag
Der Grund fur den Widerruf des Streitpatents durch die

Einspruchsabteilung war die Feststellung, dass eine
direkte Signalverbindung zwischen den Signalgebern und
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der Steuerung in der Anmeldung in der ursprunglich
eingereichten Fassung nicht offenbart sei. Diese
Entscheidung betont mehrfach durch Fettdruck des Worts
"direkt" die Problematik dieses Merkmals. Auch die
Beschwerdegegnerin hat in ihrer Erwiderung auf die
Beschwerdebegriundung deutlich darauf hingewiesen, dass
eine solche direkte Verbindung urspringlich nicht
offenbart sei. Schlielllich hat auch die Kammer in dem
der Ladung zur mindlichen Verhandlung beigefugten
Bescheid unmissverstandlich zum Ausdruck gebracht, dass
sie eine direkte Verbindung zwischen Steuerung und
Signalgebern in der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung als nicht offenbart ansehe.
Dennoch hat die Beschwerdefiuhrerin in threr Erwiderung
auf diesen Bescheid erneut einen Anspruch eingereicht,

der diese direkte Verbindung enthalt.

Ein Hilfsantrag, in dessen Anspruch 1 das Wort direkt
gestrichen ist, hatte somit schon viel fruher vorgelegt
werden konnen. Eine Begrundung, warum sie das nicht
getan hat, konnte die Beschwerdefuhrerin nicht geben.
Der in der miundlichen Verhandlung und damit verspatet
vorgelegte Hilfsantrag wird deshalb in Einklang mit
Artikel 114(2) EPU und Artikel 13(1) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern nicht zugelassen.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Nachtigall W. Zellhuber
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