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Leitsdtze

I. Das Erfordernis der Regel 55 ¢) EPU "Angabe der ...
Beweismittel” ist erfiillt, wenn das Beweismittel (hier: Dokument )

in der Einspruchsschrift genau bezeichnet und angegeben ist

welche Tatsachenbehauptung hierdurch bewiesen werden soll. Die

Beweiswiirdigung (hier: Feststellung, ob das Dokument vorver-
Offentlicht ist), ist Teil der Priifung der sachlichen Begriindet-
heit des Einspruchs.

I11. Die Einspruchsabteilung kann, und gegebenenfalls mu8, die

Aufrechterhaltung des Patents aufgrund eines Hilfsantrags des

Patentinhabers beschliefien, falls der Patentinhaber einen

Hauptantrag und im Rang dem stattzugebenden vorangehende Hilfs-

antrage, denen nicht stattgegeben werden kann, aufrechterhidlt,

ohne deswegen gegen die Vorschriften der Artikel 102 (3) und 113

- (2), sowie der Regel 58 EPU zu verstoSBen.

I11. Ist im EPU nicht eindeutig vorgeschrieben, wie in einer

bestimmten Sitqation (hier: bei Vbrliegen von Haupt- und Hilfs-

antrﬁgen) zu verfahren ist, so kann in der Anwendung einer

falschen Verfahrensweise kein die Riickzahlung der Beschwerde-

.gebihr ebchtfertigender wesentlicher Verfahrensmangel gesehen

werden, solange hierzu keine gefestigte Rechtsprechung vorliegt
(vgl. T 156/84, Nr. 3.13, wird verdffentlicht).

IV. Wird ein Antrag (hier: Hilfsantridge 2.3 und 2.5) abgelehnt,
ohne daB8 in der Entscheidung selbst oder zumindest in einem

vorausgehenden Bescheid, auf den in der Entscheidung Bezug

genommen ist, eine Begriindung fiir diese Ablehnung gegeben wird

(R. 68 (2)), so ist hierin ein die Riickzahlung der Beschwerde-

gebihr rechtfertigender wesentlicher Verfahrensmangel 2zu sehen
(R. 67).
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Sachverhalt und Antrage

1.

II.

I1I.
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Die Beschwerdefﬁhferin ist Inhaberin des am

24. Februar 1982 mit acht Patentanspriichen erteilten
europaischen Patents 0 002 811 (Anmeldenummer

78 101 805.6). Anmeldetag ist der 21. Dezember 1978 und
Prioritatstag der 27. Dezember 1977 (Prioritatsdokument

AT 9305/77).

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat am
15. November 1982 Einspruch eingelegt.

wWahrend aes Einspruchsverfahrens hat die Beschwerae-
fihrerin die Verwerfung des Einspruchs als unzuldssig
beantragt mit der Begrinaung, dat ein von der Einsprechen=
den genanntes Dokument (DE-A-2 632 700) (D3) nach dem |
Prioritatstag des angegriffenen Patents veroffentlicht

worden sei. Dieses Dokument konne aber nur den letzten

Unteransprichen entgegengehalten werden, nicht dagegen dem
Ansprucﬁ 1. '

Da der Einspruch das Patent in vollem Umfange angegriffen
habe und diese Druckschrift ein unerl&itliches Glied in der
Kette der Argumentation der Beschwerdegegnerin sei, sei
der Einspruch auf ein nicht zuberiicksichtigendes Beweis-
mittel gestiitzt. Bereits aus diesem Grunde sei der Ein-
spruch als unzuldssig zu verwerfen.

Ferner seli ein anderes nicht sehr kurzes Dokument (DE-A-2

615 157) (D4) von der Beschwerdegegnerin genannt woraen,
ohne dat die mabgeblichen Stellen des Dokumentes angegeben

seien.

- Die Angaben der Beschwerdegegnerin zu aiesem Dokument
" reichten nicht aus, um der Beschwerdefithrerin hinsichtlich

cosfoes
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des Vorbringens der Beschwerdegegnerin, insoweit es auf
diese Druckschrift Bezug nehme, eine abschliefenae Prifung
zu ermoéglichen. Auch aus diesem Grund sei der Einspruch
als unzulassig zu verwerfen.

Nach miindlicher Verhandlung und mehrfachem Schriftwechsel
reichte die Beschwerdeflhrerin schlieflich mit Eingabe
vom 12. Juni 1985 einen Bauptantrag und sieben Hilfsan-
trdge ein.

Durch eine Mitteilung vom 17. Juli 1985 gemis Regel 58(4)
EPli, teilte aie Einspruchsabteilung den Parteien mit, dat
sie beabsichtige, das europdische Patent in der Fassung
gem3dt Hilfsantrag 2.7 der Beschwerdefilhrerin aufrechtzuer-
halten. Sie fugte hinzu:

~ “Nur wenn der Patentinhaber seinen Hilfsantrag 2.7. der
Eingabe vom 12.06.85 zum Hauptantrag macht, kann aie
Aufrechterhaltung des Patents in gedndertem Umfang
beschlossen werden, da die Einspruchsabteilung bei
ihrer Entscheidung iber das Patent an die vom Patent-

) inhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung, die stets
nur der Hauptantrag sein kann, gebunden ist (Artikel
113(2) EPY).

- 2ur Beschleunigung des Verfahrens erladtt aie Ein-
spruchsabteilung auf der Grundlage des Hilfsantrages
2.7 die Mitteilung gemift Regel 58(4) EPU. Erhebt der
Patentinhaber innerhalb der Regel 58(4) EPU genannten
Frist keine Einwenadungen gegen die Fassung, in der das
Patent aufrechterhalten werden soll, so wird unter-
stellt, dat er den Hilfsantrag 2.7 vom 12.06.85 zum
Hauptantrag gemacht hat. Erhebt der Patentinhaber
Einwendungen, so wird die Einspruchsabteilung eine



3 o T 234/86

Entscheidung iber den dann giiltigen Hauptantrag gem&s
Artikel 102 EPU erlassen."

Diese Mitteilung wies diesbeziiglich auf die Rechtsauskunft
des EPA N° 15/84 (ABlL EPA 1984, 491) hin.

VI. ~In ihrer Antwort 2zu dieser Mitteilung verweigert die
Beschwerdefihrerin den Hilfsantrag 2.7 zum Hauptahtrag zu
machen und begrindet ihre Auffassung im wesentlichen wie
folgt:

Es handle sich bei simtlichen vorgelegten Fassungen des
Anspruchsbegehrens entsprechend Hauptantrag und Hilfsan-
triagen, um vom Patentinhaber vorgelegte Fassungen, die
mit der Vorlage dann implizit gebilligt seien, wenn auch
hinsichtlich der Hllfsantrage ledlgllch fir den Fall, das
diesen’ vorgeordﬂete Antrage zuruckgewlesen wiirden, wobei
dies ohne weiteres in einem Beschlu8 erfolgen kdnne.’

"y Vorgelegte Anspruchsbegehren miiten nicht explizit

b gebilligt werden; die beiden Begriffe "vorgelegte" und
%gebilligte" Fassung seien in Artikel 113, Abs. 2 nicﬁt.
durch ein "und", sondern durch die eine Alternative aus-

driickende Konjunktion "oder" verbunden.

Aus Artikel 113, Abs. 2 EPU k&nne nicht gefolgert werden,
daB die vorgelegte oder gebilligte Fassung stets nur der
Hauptantrag bzw. ein Antrag sein kénne. Der Artikel 113
gelte sowohl fiir die erste Instanz als auch fiir die zweite
Instanz und es sei fiir die Beschwerdeinstanz unstrittig,
wie eine ﬁeihe von Entscheidungen zeige, daB im Beschwer-
deverfahren verschiedene Fassungen mit Haupt- und Hilfsan-
trag vorgelegt werden kdénnten, die vorgelegte Fassungen im
Sinne von Artikel 113, Abs. 2 seien, iiber die dann die

¢ Beschwerdekammer, zwar der Rangfolge nach, aber in einer

03766 R
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Entscheidung entscheide (T 169/83 ABl. 1985, 193, insb. S.
195 und 198, Ziff. 1). <

Es ligen also mehrere vorgelegte und gebilligte Fassungen
vor, bei denen sich der Patentinhaber lediglich vorbehal-
te, fur den Fall, dab nicht dem Hauptantrag stattgegeben
werde, sondern der Fassung gemdt einem Hilfsantrag, die
vorangehenden Antrige im Beschwerdeverfahren weiterzuver-
folgen.

Der Patentinhaber habe auch nicht nur ein Rechtsinteresse
daran, sondern einen Anspruch darauf, dab lber diese
Antrdge im Rahmen einer beschwerdef#higen Entscheiaung,
die auch sachlich zu begriinden sei, entschieden werde.

Wenn man sich auf den Standpunkt stelle, dabt der Anmelder
oder Patentinhaber, wenn er den weitesten von ihm erstreb-
ten Anspruch in einer Beschwerdeentscheidung iiberpriifen
lassen yolle, nur diesen Anspruch stellen dirfe una zu-
n3chst erstinstanzlich zurilickweisen lassen miisse, wlirae
ihm hinsichtlich der weiteren Hilfsantrdge, von denen in
der Regel, wie auch im vorliegenden Falle, einer als ge-
wahrbar angesehen werae, praktisch eine Instanz genommen,
da hieriiber dann nur in der Beschwerdeinstanz zu ent-
scheiden ware.

In aer Entscheidung vom 20. Mai 1986, hat aie Einspruchs-
abteilung entschieden, dat der Einspruch zuldssig war,
weil er allen Erforaernissen des Artikels 99 una der Regel
55 EPU geniigt und weil keines der vom Patentinhaber vorge-
brachten Argumente fir stichhaltig erachtet werden kann.

Zur Begriinaung fithrt sie an:

ceif e
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- Keine Vorschrift des EPU verlange fiir die Zulissigkeit
des Einspruchs, dat das Einspfuchsvorbringen in sich
schlissig sei. '

- Das im Prioritdtsintervall verdffentlichte Dokument sei
hinsichtlich der durch die Prioritdtsanmeldung nicht
geaeckten Anmeldungsteile vorverdffentlichter Stand der
Technik.

- Das als Ganzes zitierte Dokument sei kurz, so dat der
Fachmann sehr schnell die fiir das vorliegende Patent
relevanten technischen Zusammenhdnge dieser Druckschrift
entnehmen k&nne.

Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung das
Patent widerrufen mit der Begriindung, aat die Gegenstdndae
der AnspriicL.e gemdfL Hauptantrag in Anbetracht der Druck-

‘schriften US~A-3 895 639 (Dl) und IEEE Transactions on

Bio-Medical Engineering, Vol. BME-18, no. 3, Mai 1971 (New
York), G. Silverman et al. “A programmable parallel timing
system, Seiten 201 - 205 (D2) nicht auf einer erfinde-
rischen.Tﬁtigkeit beruhten, und dies auch im Einzelnen
dargelegt. '

S .

Unter Punkt IV und V der Entscheidungsgriinde wird ferner
ausgefiihrt, dat gemaL der stdndigen Amtspraxis das Patent
allein aufgrﬁnd der Nichtgewahrbarkeit des Hauptantrags zu
widerrufen sei, weil nur der Hauptantrag aie vom Patentin-
haber (vorbehaltlos) vorgelegte oder (vorbehaltlos) ge-
billigte Fassung im Sinne des Artikels 113 (2) EPU dar-
stelle. Bezliglich der Hilfsantrage 2.2 bis 2.6 wira dort

- auf einen vorangegangenen Bescheid der Einspruchsabteilung

verwiesen.

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die
Beschwerdefilhrerin am 18. Juli 1986 unter gleichzeitiger

'~ Entrichtung der vorgeschriébenen Gebihr Beschwerde erhoben

coofenn
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und diese am 17. September 1986 begriinaet. In der Begriin-
dung wira beantragt, das Patent aufgrund der Patentan-
spriiche 1 bis 8 der Patentschrift oder hilfsweise aufgrund
einer der am 14. Juni 1985 eingegangenen 6 Gruppen von
Patentanspriichen aufrechtzuerhalten und die Beschwerde-~
gebihr zurlckzuzahlen.

Folgende Druckschriften sind u.a. in dem Einspruchsver-
fahren genannt:

(p1), (D2), (D3), (D4), siehe oben Punkte III una VIII,
sowie

AT-B-165 657 (DS5)

DE-A~2 159 437 (De6)

US-A-3 588 732 (D7)

US-A-3 746 891 (D8)

Mit Brief eingegangen am 1ll. August 1986 hat die
Beschwerdegegnerin den Einspruch zuriickgezogen, ohne zur
Begriinaung der Beschwerde Stellung zu nehmen.

Der geltende Patentanspruch 1l des Hauptantrags lautet:

N

“l. Vorrichtung zur Interferenzstromtherapie, mit einem
gemeinsamen Oszillator fiir beide vorhanaenen Stromkreise,
dadurch gekehnzeichnet, dab der Oszillator ein Hochfre-
guenzoszillator (1) ist; dat aer Bochfrequenzoszillator
(1) mit den Eingéngen minaestens zweier digitaler Fre-
quenzteiler (2, 3) verbunden ist; dat zumindest an einem
Frequenzteiler (2) eine digitale Rickkopplungseinrichtung
(8, 9, 10; 19; 32, 33, 40, 41, 42, 43) zum Einstellen
eines geringen Frequenzunterschiedes der an den Ausgéngen
der Frequenzteiler (2, 3) gegebenen Behandlungsstrdme
vorgesehen ist."
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XIVv. Die Auffassung der Beschwerdefiilhrerin hinsichtlich aer
erfinderischen Tdtigkeit l3dtt sich wie folgt zusammen-
fassen:

Nach dem Stana der Technik werde die Schwebungsfrequenz

entweder durch zwei getrennte Mittelfrequenzoszillatoren
(siehe z.B. D5) oder durch einen einzigen Mittelfregquenz-

oszillator mit zwei Zweigen erzeugt, wobei zwischen diesen
eine Phasenverschiebung hervorgerufen werde (siehe z.B.
Dl).

Bei daiesen LSsungen traten Ungenauigkeiten auf, die nur
mit erheblichem Aufwand vermindert werden konnten.

Mit der im Streitpatent vorgeschlagenen Losung, wobei
zwischen den zwei von einem Hochfrequenzoszillator ge-
speisten Zweigen ein veranderbarer Frequenzunterschiea
anstatt eines verdnderbaren Phasenunterschieds erzéugt
werde, sel in einfacher Weise ein stabiler, geringér

{  Frequenzunterschied zu erreichen.

Die von der Einspruchsabteilung erwdhnte "Einbahnstraten-
situation" der technischen Entwicklung, wobei fiir aen
Fachmann als Alternative zu der Phasenverschiebung nur
noch die ﬁbefiagerung zweier Wechselstrdme ungleicher
Frequenzen bleibe, treffe nicht zu, denn es seien mehrere
Alternativen vorhanden, so z.B. Verbesserungen an der in
D1 vorgeschlagenen L3sung mittels Phasenverschiebung,
Verwendung von zwel Oszillatoren, usw.

Dartiberhinaus liege D2 vom Gegenstand der Erfinaung so
weit entfernt, dat diese Druckschrift keine wesentliche
Bedeutung fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
habe.

03766 cee) e
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Entscheidungsgriinde

l.

2.1

2.2

2.3

//03766

»

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der
Regel 64 EPD una ist somit zuldssig.

Zuldssigkeit des Einspruchs

Die Beschwerdefilhrerin hat nicht bestritten, dab der Ein-
spruch den Bedingungen von Artikel 99 und den Regeln 55
a), b) und d) entspricht.

Die Beschweraefihrerin hat nur bestritten, dat der Ein-
spruch alle Bedingungen der Regel 55 c) erfilille, weil aie
zur Begrindung des Einspruchs angegebenen Tatsachen una
Beweismittel insofern nicht schliissig seien, als Beweis-
mittel fir behauptete Tatsachen angegeben wurden, die fur
den geforderten Beweis ungeeignet (DE-A-2 632 700) bzw.
nicht ohne weiteres als geeignet erkennbar (DE-A-

2 615 1§7) sind.

Die Beschwerdekammer teilt in dieser Frage die Auffassung

. Qer Einspruchsabteilung, dabt keines der Argumente der

Beschwerdefihrerin fir stichhaltig erachtet werdaen kann,
weil keine Vorschrift ades EPU fiir aie Zuldssigkeit des
Einspruchs vérlangt, dat das Einspruchsvorbringen
“insofern in sich schliissig” sein mub.

Die Einsprechende hat zum Beweis der von ihr behaupteten
Tatsache, dat der Gegenstand aes erteilten Patentanspruchs
1 nicht patentféhig sei, weil er nicht auf erfinaerischer
Tatigkeit beruhe, auf aas allgemeine Fachwissen verwiesen
und zusatzlich arei Dokumente genannt (Seiten 3 una 4 aes
Einspruchsschriftsatzes). Jedes der angegebenen Dokumente
war von der Einsprechenaen genau bezeichnet woraen. Ferner
hat sie angegeben, was jeweils aus welchem Dokument be-

cee/enn
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kannt sein soll. Auf eine genaue Angabe des Ortes der
behaupteten Of fenbarung im Dokument DE-A-2 615 157 konnte
dabei in Hinblick auf dessen geringen Umfang (6 1/2
Schreibmaschinenseiten) verzichtet werden. Damit ist im
vorliegenden Fall der diesbeziiglichen Vorschrift der
Regel 55 c) EPU genigt.

Die Beweiswirdigung, d. h. hier die Feststellung, ob die
angezogenen Dokumente die behaupteten Tatsachen auch
wirklich beweisen konnen, ist der Pfﬁfung der sachlichen
Begriindetheit des Einspruchs vorbehalten, die gemast
Artikel 101 (1) EPU erst dann erfolgen darf, wenn fest-
steht, dakt der Einspruch gzuldssig ist. Im vorliegenden
Fall war also erst nach Feststellung der Zulassigkeit des
Einspruchs zu prifen, ob und inwieweit die Prioritat der
Ssterreichischen Erstanmeldung zu Recht in Anspruch genom-
men worden ist, ob die genannten Dokumente vor aem )
Prioritdtstag verdffentlicht worden sind una ob sie aas
von der_EinSprechenden Behauptete offenbaren.

Hauptantrag

N

Der Gegenstand des Patenténspruchs 1 geht nicht uber den
Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten
Fassung hinaﬁs, denn er enthdlt alle technischen Merkmale
des urspriinglich eingereichten Anspruchs 1 und zusdtzliche
einschrinkende Merkmale (digitaler Frequenzteiler, digi-
tale Rickkopplungseinrichtung), die aus den urspriinglich
eingereichten Zeichnungen und der zugehdrigen Beschreibung
zu entnehmen sind (Artikel 123 (2) EPU).

Artikel 100 (c) EPC steht deshalb der Aufrechterhaltung
des Patents nicht entgegen.

Da die Prioritat vom 27. Dezember 1977 zurecht in Anspruch

coofenn
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genommen worden ist und das Prioritdtsdokument AT 9305/77
alle Merkmale des Patentanspruchs 1 enthdlt, miissen bei
der Priifung, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 neu ist una
auf erfinderischer Tdtigkeit beruht, die Druckschriften
D3, US-A-4 071 033 und GB-A-l1l 502 432 auber Betracht
bleiben.

Neuheit

Aus Dl (Figuren 1 und 3; zugehdrige Beschreibung) ist eine
Vorrichtung zur Interferenzstromtherapie, mit einem
gemeinsamen Mittelfrequenzoszillator fur beide vorhanadenen
Stromkreise bekannt (Oszillator 1, Stromkreise 2, 4, 6, 7
bzw. 3, 5, 8, 9). Zur Erzeugung der Schwebungsfrequenz
wird in einem ader zwei Stromkreise eine Verschiebung der
Phase hervorgerufen.

Die Vorrichtung nach dieser Entgegenhaltung entspricht der
Vorrichtung nach aem Oberbegriff des Anspruchs l. Sie ent-
hilt dagegen keine Merkmale des kennzeichnenden Teils.

Bei der Vorrichtung zur Interferenzstromtherapie nach D6
(Figur 1 und zugehdrige Beschreibung) wird wie in Dl ein
einziger Oszillator zur Gewinnung zweier Wechselstrdme
gleicher Frequenz verwendet, wobei die Phasenlage aes
einen Wechselstroms stetig verdnderbar ist. Im Gegensatz
zu Dl und zum Gegenstand des Anspruchs 1 ist der Oszilla-
tor ein Sigezahnspannungsgenerator und die Anaerung der
Phasenlage wird durch eine Schaltung mit gwei Schwellwert-
schaltern realisiert.

Die Druckschrift D4 (Figur 5 und zugehdrige Beschreibung)
bezieht sich auf eine Vorrichtung gur Interferenzstrom-
therapie mit einem gemeinsamen Oszillator (1) fur beide
vorhandenen Stromkreise. Im Gegensatz zur Erfindung sina

ceefenn
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keine Frequenzteiler vorhandeh, der Oszillator ist ein
Mittelfrequenzoszillator und die zwei Kreise enthalten je
einen in einer Rickkopplungseinrichtung verbundenen
Oszillator (2, 12).

Aus D5 ist eine Vorrichtung zur Interferenzstromtherapie
bekannt, die zwei Oszillatoren zur Erzeugung zweier Fre-
quenzen aufweist, wobei die eine geringfiigig von der
anderen abweicht.

Die Druckschrift D2 bezieht sich auf einen Zeitschalter
(siehe Figuren 2 und 3 und zugehdrige Beschreibung), der
einen Hochfrequenzoszillator (100 kHz crystal controllea
oscillator) enthilt. Der Hochfrequénzoszillator ist mit
digitalen Frequenzteilern verbunden und eine digitale
Riickkopplungseinrichtung (Figur 3) ist an einem Freguenz-
teiler zum Einstellen einer Frequenz vorgesehen.

Obwohl die Vorrichtung nach dieser Druckschrift fﬁr:thera-
peutische Zwecke vorgesehen ist, ist sie fur Interferenz-
stromtherapie nicht geeignet, denn sie enthalt keine zwei
§tromkreise, die Behandlungsstrdme erzeugen, die einen
geringen Frequenzunterschied aufweisen.

Die Druckschfift D7 (siehe Figur 2 und zugehérige Be-
schreibung) bezieht sich auf einen Frequenz-Synthesizer.
Er enthdlt zwar einen einzigen Hochfrequenzoszillator
(11), der mit zwei Kreisen und insbesondere mit den
Eingangen zweier Frequenzteiler (12 und 14) verbunden ist,
wobei zwei erwilinschte nebeneinanderliegende Fregquenzen
erzeugt werden, jeder Kreis arbeitet aber mit einem frei
schwingenden Oszillator (18, 25), der lediglich als
gesteuerter Oszillator mit Hilfe eines Phase-Locked-
Regelkreises an die Frequenz des Hochfrequenzoszillators

iber einen Phasenvergleich angebunden ist. Diese Vorrich-

cefenn
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tung ist nicht zur Interferenzstromtherapie geeignet. denn
zwei Behandlungsstrdme mit einem geringen Frequenzunter-
schied am Ausgang .der Vorrichtung sind nicht vorhanden.

Die iibrigen bekannten Druckschriften liegen vom Anmel-
dungsgegenstand weiter ab. Sie brauchen deshalb hier nicht
erdrtert zu werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu (Artikel 54
EPU).

Erfinderische Tatigkeit

Die Beschwerdekammer sieht Dl als den dem Gegenstand des
Streitpatents am n3chsten kommenden Stand der Technik an.

Hiervon ausgehend wird die Aufgabe der Erfindung darin
gesehen, in einfacher Weise einen stabileren Frequenz-
unterschied in beiden Stromkreisen bei kleinen Frequenz-
unterschieden zu schaffen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemdaB entsprechend den im

: fénnzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen

3'4. 2.

03766

geldst.

Die Aufgabén;tellung ergibt sich ohne weiteres aus der
Praxis, denn bei der Interferenzstromtherapie ist es
allgemein bekannt, daB8 hohe Anforderungen an die Frequenz-
genauigkeit zu stellen sind und das8 mit geringen Prequenz-
unterschieden zwischen beiden Behandlungsstrmen (siehe
z.B. D6, Spalte 2, Zeilen 37 bis 42 und D1, Spalte 1,
Zeilen 34 bis 49) gearbeitet werden muB8. Im ilibrigen ist
die Suche nach technisch einfachen L3sungen eine all-
gemeine Forderung in jedem technischen Gebiet.

Y B
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3.4.3. Um zur patentgematben Losung der Aufgabe zu gelangen, ist

03766

es dem Fachmann zuzumuten, dat er folgendermaben vorgeht:

Zunichst sucht er eine Ldsung im Stand der Technik auf dem
spezifischen Fachgebiet der Interferenzstromtherapie.
Falls er dort keine Hinweise in Richtung der Erfindung
findet, wie dies die nachgewiésenen Druckschriften dieses
spezifischen Gebiets erkennen lassen (siehe u.a. D1, D4,
DS und D6), erkennt er das Fachgebiet der Elektromeaizin
als ein ilibergeordnetes, allgemeines Fachgebiet und holt
sich dort Anregungen fir die LSsung der obengenannten
Aufgabe.

Dabei witirde er auf daie Druckschrift D2 stoLen.

Es ist zwar richtig, wie von der Einspruchsabteilung in
ihrer Entscheidung festgestellt wurde, dalk diese ﬁ?uck-
schrift einen digitalen, programmierbaren Zeitgebeg be-
schreibt, der fur unterschiedliche Zwecke insbeson@ere um
Impulse; d.h. Frequenzen, zu erzeugen, eingesetzt weraen
kann, wobei ein Hochfrequenzoszillator mit den Eingangen

\ . . . . .
. mehrerer digitaler Frequenzteiler verbunden ist, una wobeil

diesen Frequenzteilern zusitzliche einstellbare, digitale
Frequenzteiler (Timer der Figur 3) nachgeschaltet werden
kdnnen. Diese Druckschrift befatt sich aber ledaiglich mit
der Erzeugung von Impulsziigen mit variablen Impulsen und
Pausen in unterschiedlichen funktionell unabhangigen elek-
trischen Kreisen (siehe "Abstract”") und enth3ilt keinen
Hinweis auf die Mdglichkeit, zwei funktionell akhingige,
elektrische Kreise zu realisieren, die sich um einen ein-
stellbaren geringen Frequenzunterschiea unterscheiden. Der
Fachmann konnte deswegen aiesem iibergeordneten, elektro-
medizinischen Gebiet keine Anregung fir eine L8sung der
zugrundeliegenden Aufgabe entnehmen.

Y
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Weiterhin ist von dem Fachmann zu erwarten, dab er sich
auf dem libergeordneten, noch allgemeineren Gebiet der
elektronischen Scﬁwingungserzeugungen umsieht, denn er
wirde zweifellos erkennen, dat die bekannten Gerite zur
Interferenzstromtherapie mindestens einen Oszillator auf-
weisen, d.h. gzum Gebiet der elektronischen Schwingungs-
erzeugung gehdren.

Die bekannten Druckschriften auf diesem Gebiet (siehe die
in dem Recherchenbericht erwd@hnte DE-A-l1 298 557 und D8)
beziehen sich gwar auf verdnaderliche, elektronische
Frequenzteiler, sie enthalten aber keinen Hinweis auf zwei
einen geringen Frequenzunterschied aufweisenae, elek-
trische Kreise.

Es ist aber dem Fachmann nicht zuzumuten, dat er nunmehr
ausgehena von dem ilibergeoraneten allgemeineren Gebiet
(elektronische Schwingungserzeugung) wieder zu einem
engeren Fachgebiet (Radio- oder Funktechnik) iibergeht, das
keine direkte Verbindung hat zu dem speziellen Fachgebiet
der Erfindung (Interferenzstromtherapie), sondern leaig-
dich eine indirekte Verbindung, tber das lbergeoranete
allgemeine Gebiet der elektronischen Schwingungserzeugung
(vgl. T 176/84, ABl EPA 1986, 50).

Die Druckschrift D7 liegt auf einem solchen engeren Fach-
gebiet, nédmlich dem Gebiet der Radio- oder Funktechnik zur
Ansteuerung von Sendern oder mit anderen Worten auf dem
Gebiet der Empfingertechnik, das aem elektronischen
Schwingungserzeugungsgebiet untergeordnet ist. Sie konnte
deshalb dem Fachmann keine Anregung fir die L8sung der
Aufgabe der Erfindung geben.

Die Argumentation der Einspruchsabteilung, ausgehena von
der Lehre der Druckschrift Dl gebe es nur noch eine
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einzige, andersartige Moglichkeit, um eine Schwebung zu
erzeugen, namlich durch Uberlagerung zweier wechselstrdme
ungleicher Frequenzen (“Einbahnstraben-Situation der
technischen Entwicklung"), ist nach der Meinung der
Beschwerdekammer nicht ilberzeugend. Denn die in Dl vor-
geschlagene Ldsung kann durch mehrere Losungen ersetzt
werden, wie die bekannten Druckschriften auf dem Gebiet
der Interferenzstromtherapie deutlich zeigen (siehe ins-
besondere D4, D5 und D6). Darﬁberhinaué ist es zu er-
warten, dab der Fachmann eher neue Losungen im Bereich der
Phasenverschiebung oder der Verwendung von mehreren
Oszillatoren sucht; denn der Stand der Technik liefert
Hinweise ausschlieflich in diese Richtungen.

Der Gegenstana des Anspruchs 1l beruht aaher auf einer
erfinderischen Titigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU.

LA

'Die Anspriche 2 bis 8 sind von Anspruch 1 abhéngig.; Ihre

Gegenstdande beruhen somit gleichfalls auf erfinderischer
Tatigkeit. : -

Rie Beschwerdekammer ist deshalb der Meinung, @at keiner
der im Artikel 100 a) EPU genannten Einspruchsgriinae der
Aufrechterhaltung des Streitpatents im Umfang der erteil-
ten Anspriiche 1 bis 8 entgegensteht.

Hilfsantrage
Da die Beschwerdekammer bereits dem Hauptantrag der
Beschwerdefiihrerin stattgeben kann, sind deren Hilfsan-

trdge gegenstandslos.

Riickzahlung der Beschwerdegebihr

oo/ o
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In ihrer Beschwerdebegriindung hat die Beschwerdefiithrerin
die Rickzahlung der Beschwerdegebihr beantragt mit der
Begriindung, das die Weigerung der Einspruchsabteilung,
eine Enthcheidung Uber ihre Hilfsantrige zu treffen, ein
wesentlicher Verfahrensmangel gemaf Regel 67 EPU sei.

Die Einspruchsabteilung hat in der Entscheidungsbegrinaung
(Punkt IV) ihre Weigerung damit begriindet, dat sie die
Aufrechterhaltung des Patents in einem gednderten Umfang
nur in der vom Patentinhaber vorbehaltlos gebilligten

Fassung beschlieben kénne. Da die Fassungen gemdbh den
Hilfsantrigen vom Patentinhaber nicht vorbehaltlos
gebilligt worden seien, kdnne sie somit nur uber den
Hauptantrag des Patentinhabers entscheiden.

Die Einspruchsabteilung stiitzt ihren Stanapunkt auf aie
Rechtsauskunft des EPA N°® 15/84 (ABl. 1984, S. 491).

Gemab Artikel 102(3)a EPU kann die Einspruchsabteilung das
europaiéche Patent nur dann in gedndertem Umfang aufrecht-
erhalten, wenn gemaf der Ausfilhrungsordnung (Regel 58(4),
05) EPi) feststeht, dab der Patentinhaber mit der Fassung,
in der die Einspruchsabteilung aas Patent aufrechtzu-
erhalten beabsichtigt, einverstanden ist.

In besagter Rechtsauskunft heitt es, im Einspruchsver-
fahren kdnne es zweckmdfig sein, als Grunalage filir eine
Entscheidung der Einspruchsabteilung auf Aufrechterhaltung
des Patents in ge@ndertem Umfang einen Anspruchssatz
hilfsweise einzureichen.

Der Patentinhaber kdnne seine Rechte auch wahren, indem er
an einem von der Einspruchsabteilung nicht gebilligten
Anspruchssatz festhalte. Mache er innerhalb der einmona-
tigen Frist gemals Regel 58 (4) EPU Einwdnae geltena, so
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kénne die Einspruchsabteilung das europdische Patent
widerrufen. Auf diese Weise kdnne der Anmelder ein Ver-
fahren vor der Beschwerdekammer einleiten, ohne sich der
Moglichkeit zu begeben, hilfsweise ein europdisches Patent
auf der Grundlage der von der Einspruchsabteilung vorge-
schlagenen engeren Fassung zu beantragen. Der Patentin-
haber miisse den Vorschlag der Einspruchsabteilung aber
ausdriicklich ablehnen (siehe Punkt 4 der Rechtsauskunft N°
15/84).

5.5. Die Beschweraekammer h3alt diese Rechtsauskunft zumindest
fir mibverstﬁhdlich. Sie erweckt namlich den Eindruck,
dat, falls der Patentinhaber an Antrigen (z.B. Hauptantrag
oder im Rang vorgehende Hilfsantrige) festhidlt, die auf
Aufrechterhaltung des Patents in einer Fassung gerichtet
sind, in der es die Einspruchsabteilung nicht aufrechtzu-
erhalten beabsichtigt, das Patent selbst dann widerrufen
werden kann, wenn gleichzeitig noch ein Hilfsantrag vor-
liegt, ?er'auf eine Fassung gerichtet ist, daie nach Uber-

{_ zeugung der Einspruchsabteilung, den Erfordernissen‘-des

EPU genlugt.

N

03766 .../.'.
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5.5.1. So sind aber Art. 102(3)a i.V.m. Regel 58(4) und Art.
113(2) EPU nicht auszulegen und zwar aus folgenden
Griinden:

Zundchst kann nicht bestritten werden, dat der Patentin-
haber das Recht hat, der Einspruchsabteilung neben einem
Hauptantrag auch Hilfsantrige vorzulegen. Dies wird auch
von der Rechtsauskunft N° 15/84 gzugestanden und sogar
empfohlen. Die Beschwerdekammern haben auch stets die
Einreichung solcher Hilfsantrdge (zumindest, wenn sie
rechtzeitig eingereicht worden waren) zugelassen (siehe
z.B. die obengenannte Entscheidung T 169/83). Dies war
auch die Absicht der Verfasser des Ubereinkommens (siehe
Materialien zum EPU M/PR/I §. 56 Punkt 509).

Wie die Beschwerdefiihrerin zu Recht betont, wiirde mit aer
Forderung, dab aie Fassung, iiber die eine Entscheiadung
getroffen wird, vom Patentinhaber vorbehaltlos vorgelegt
oder gebilligt sein mut, dem Artikel 113(2) EPU eine
zusdtzliche Bedingung hinzugefiigt.

5.5.2. Bie Tatsache, qat, wie von Artikel 102(3)a EPU verlangt,
die Entscheidung liber die Aufrechterhaltung eines Patents
nur gefatt werden kann, wenn fur die Einspruchsabteilung
feststeht, dab der Patentinhaber mit der Fassung in der
die Einspruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten
beabsichtigt, einverstanden ist, bedeutet nicht, dab
dieses Einverstandnis vorbehaltlos sein mutk.

Artikel 102(3) EPU lautet: "Ist die Einspruchsabteilung
aer Auffassung, dat unter Bericksichtigung der vom Patent-
inhaber im Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen
das europdische Patent und die Erfindung, die es zum

. Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses Ubereinkommens

03766 ceof o
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genligen, so beschliefbt sie die Aufrechterhaltung des
Patents in dem geandertem Umfang, vorausgesetzt, dat

a) gemals der Ausfihrungsordnung feststeht, dab der
Patentinhaber mit der Fassung, in der die Ein-
spruchsabteilung das Patent aufrechtzuerhalten
beabsichtigt, einverstanden ist, und ...."

Die zugehdrige Regel 58(4) bestimmt, dab,bevor die Ein-
spruchsabteilung die Aufrechterhaltung des europaischen
Patents in gedndertem Umfang beschliefit, sie den Beteilig-
ten mitteilt, in welchem Umfang sie das Patent aufrechtzu-
erhalten beabsichtigt, und sie aufforaert, innerhalb eines
Monats Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in

" der das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einver-

stanaen sindg.

Artikel 102(3)a und Regel 58(4) EPU tragen der in Artikel
113(2) EPU angegebenen allgemeinen Vorschrift f£iir das
Verfahren Rechnung, wonach sich bei der Priufung der
europdischen Patentanmeldung oder des europdischen Patents
Snd bei den Entscheidungen dariber das Europaische
Patentamt an die vom Anmelder oder Patentinhaber
vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten ’hat.
Wenngleich in Artikel 102(3) und 113(2) sowie in Regel
58(4) EPU jeweils nur von der Fassung die Rede ist, so
heibt das dennoch nicht zwingend, daf nur eine einzige
Fassung zu einer Entscheidung vorgelegt werden darf oder
mit anderen worten, dab die Vorlage oder Billigung einer
Fassung vorbehaltlos erfolgen mub.

Vielmehr ist es auch moglich, wie im vorliegenden Fall,
dalb der Patentinhaber lediglich ein bedingtes Einver-
stédndnis (als Hilfsantrag) gibt. Dies geht fur das

~ .

ceifenn

X



20 : T 234/86

Beschwerdeverfahren klar aus den vorbereitenden Arbeiten
fir das EPU hervor (vgl. M/PR/I a.a.0.).

In solchen Fillen hat deshalb die Spruchpraxis der Be-
schwerdekammern die Artikel 102 und 113 und die Regel 58
(4) (5) EPU so interpretiert, das8 die Aufrechterhaltung
eines Patents im gednderten Umfang auch beschlossen werden
kann, wenn der Patentinhaber die Aufrechterhaltung in
dieser Passung lediglich hilfsweise beantragt hat (vgl.
z.B. die Entscheidung T 205/83 Vinylester-Crotonsaure
Copolymerisate/HOECHST ABl. EPA 1985, S. 363).

5.5.4. Es gibt keinen Grund dafiir, die genannten Vorschriften des
EPU fiir Einspruchsabteilungen anders auszulegen als fiir
Beschwerdekammern.

5.5.5. Ein solches Vorgehen entspricht auch der gebotenen Ver-
fahrensdkonomie, da es den Patentinhaber ebenso wie den
Einsprechenden in die Lage versetzt, zu entscheiden, ob
eine Beschwerde zweckmdsBSig ist oder nicht und im Falle
einer Beschwerde sich eine Zuriickverweisung zur Vermeidung
eines Instanzverlustes eriibrigt, solange der Patentinhaber
{P der Beschwerde nur von der Vorinstanz zuriickgewiesene

" Antrdge weiterverfolgt.

5.6. Die Beschwerdekammer ist somit der Meinung, daB8 auch die
Einspruchsabteilung die Aufrechterhaltung des Patents auf-
grund eines Hilfsantrags des Patentinhabers beschlieBen
kann und gegebenenfalls auch muS8, falls der Patentinhaber
einen Hauptantrag und im Rang dem stattzugebenden voran-
gehende Hilfsantridge, denen nicht stattgegeben werden
kann, aufrechterhilt, ohne deswegen gegen die Vorschriften
der Artikel 102 und 113, sowie der Regel 58 zu verstofen.

5.7. Vor einer Entscheidung iiber die Aufrechterhaltung im
. beschradnkten Umfang, wird der Patentinhaber aufgefordert,

03766 NN
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Ubersetzungen der gednderten Anspriiche einzureichen, die
Druckkostengebiihr zu entrichten usw. Alle diese Mabnahmen
erweisen sich als Fehlinvestition, wenn sich spater
herausstellt, dat auf eine Beschwerde hin die Fassung
nochmals gedndert oder das Patent widerrufen wird. Dies
soll nach der derzeitigen Praxis durch den Erlat einer
beschwerdefdhigen begriindeten Zwischenentscheidung ver-
mieden werden, falls der Einsprechende Einwendungen
erhoben hat (vgl. Richtlinien fiir die Prifung im EPA Teil
D VI. 6.2.2 una 6.2.3 und Mitteilung des EPA “Einspruchs;
verfahren im EPA" Abl. 1985, S. 272).

Eine solche Praxis kann ohne weiteres auch dann angewandt
werden, wenn der Patentinhaber ein bedingtes Einverstand-
nis gegeben hat.

Eine solche Entscheidung iiber aie Aufrechterhaltung: des
Patents aufgrund eines Hilfsantrags erfolgt, zuminaest im
schriftlichen Verfahren, nach Ablauf der in Regel 58 (4)
gesetzteh Frist unter Zulassung der Beschwerde gemab
Artikel 106 (3) EPY und ist gemdL Regel 68 (2) wie jeae

‘ beschwerdefdhige Entscheidung zu begriinden. Der Patentin-

haber ist daaurch beschwert, daft seinem oaer seinen im
Rang dem stattgegebenen Hilfsantrag vorangehenden Antréagen
nicht stattgegeben wurde. Der Einsprechende ist, falls er
innerhalb der Frist nach Regel 58 (4) sein Nichteinver-
stédndnis erkliart hat (vgl. T 244/85, wird veroffentlicht),
gleichfalls durch die Entscheidung beschwert. In der Ent-
scheidung ist deshalb fir jeden abgelehnten Antrag des
Patentinhabers, sowie fir die Stattgabe eines Hilfsan-
trags, der der Einsprechende rechtzeitig widersprochen
hat, eine Begriindung zu geben.

Im vorliegenden Fall ist in falscher Auslegung aes EPU das

Patent nicht in der von der Einspruchsabteilung fir auf-

oo/ enn
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rechterhaltbar gehaltenen Fassung aufrechterhalten,
sondern widerrufen worden. Hierin ist jedoch kein wesent-
licher Verfahrensmangel zu sehen, weil das EPU nicht ein-
deutig vorschreibt, wie beim Vorliegen von Haupt- una
Hilfsantrigen zu verfahren ist (vgl. T 156/84, Nr. 3.13,
wird veréffentlicht).

Entscheidungen des EPA sind laut Regel 68 (2) zu begrin-
den. Wenn, wie im vorliegenden Fall, in einer einzigen
Entscheidung Uber mehrere Antrige einer Partei ablehnend
entschieden wird, so ist grunasdtzlich in dieser Entschei-
dung die Ablehnung jeaes dieser Antrige zu begrinden.
Dieser Begriinaungspflicht ist nicht in ausreichenaem Maste
Rechnung getragen worden. Es mag zwar in Ausnahmefdllen
zulidssig sein, in den Griinaen einer Entscheidung auf in
vorangegangenen Bescheiden gegebene Begriinaungen zu ver-
weisen. Doch miissen dann die dort gegebenen Begriinaungen
erkennen lassen, welche Uberlegungen fiir die Einspruchsab-
teilung leitena waren, um zu der getroffenen Entscheiaung
gzu kommen. Dies ist hier zumindest hinsichtlich der Ableh-
g?ng der Hilfsantrdge 2.3 una 2.5 nicht der Fall.

In der Entscheidung selbst ist dazu auf einen der Mit-
teilung nach Regel 58(4) vom 17. Juli 1985 beigefiigten
Bescheid verwiesen und in diesem auf einen Bescheia vom
13. Februar 1985. Dort ist zwar der patentrechtliche Gruna
fir die Ablehnung dieser Hilfsantrige angegeben, namlich
das Fehlen erfinderischer Tatigkeit. Zur Begriindung, warum
dieser Einspruchsgruna vorliegt, wird aber lediglich auf
eine Beratung der Einspruchsabteilung verwiesen. Diese
Beratung habe ergeben, dat aie Einspruchsabteilung beziug-
lich einer gegeniiber der von ihr vorgeschlagenen Fassung
durch weglassen der Worte “Eingang des" verallgemeinerten
Fassung des Anspruchs 1l dem Vorbringen der Einsprechenaen
gustimme und somit das Patent zu widerrufen ware. Dies mag

et
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als Begriindung gerade noch angeheh, falls der Vortrag der
Gegenseite keiner Erléuterung bedarf una der Sachverhalt
besonders einfach ist, so dab ohne weiteres erkennbar ist,
weshalb die Einspruchsabteilung dem Vortrag zustimmt.
Bereits dies ist im vorliegenden Fall zweifelhéft. Bezilig-
lich der der widerrufsentscheidung zugrundeliegenden
Hilfsantridge 2.3 und 2.5 ist dem Bescheid (unter Punkt 3)
aber lediglich zu entnehmen, dat der von der Einspruchs-
abteilung vorgeschlagene Anspruch 1 (der diesen Hilfsan-
trigen zugrunde liegt) unter Beriicksichtigung der von der
Einsprechenden gegebenen Interpretation der Druckschrift
“IEEE Transactions” nicht auf erfinderiéche'Tﬁtigkeit
beruhen diirfte. Diese Vermutung reicht als Begriindung
nicht aus, zumal sich die zur Stiitzung dieser Vermutung
herangézogenen Einlassungen der Einsprechenden nicht auf

. die -Anspriiche 1 der Hilfsantrage 2.3 und 2.5 beziehen,
. sondern auf den weitergefatten Anspruch 1, wie er jétzt
~den Hilfsantrégen 2.2 und 2.4 zugrunde liegt. Obwohl somit

dem besagten Bescheid klar zu entnehmen ist, dab die

.Einspruchsabteilung der Meinung war, dab aer Gegenstana

des Anspruchs 1 der Hilfsantrdge 2.3. und 2.5. nicht auf
éiner erfinderischen Tatigkeit beruhte, kann aiesem
Bescheid nicht entnommen werden, und damit auch nicht
indirekt der angefochtenen Entscheiaung, ob una, gege-
benenfalls, weshalb sie der Meinung war, dabL die
Uberlegungen der Einsprechenden, die auf eine Vorrichtung
gerichtet sind, bei der der Ausgang eines Frequenzteilers
(irgendwie) auf einen anderen Frequenzteiler “riuckge-
koppelt" ist, in gleicherweise auch fiir eine Vorrichtung
gelten, bei der der Ausgang eines Frequenzteilers
(speziell) aut den Eingang eines anaeren Freguenzteilers
"rickgekoppelt" ist. Es fehlt somit an einer Begrindung
fiir die Ablehnung der Hilfsantrdge 2.3 und 2.5, wie dies

. gemab Regel 51 (3) fir Bescheide und gemdb Regel 68 (2)

fur Entscheiaungen des EPA erforderich ist. Hierin sieht

ws
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die Kammer einen die Rickzahlung der Beschwerdegebihr
rechtfertigenden wesentlichen Verfahrensmangel (Regel 67
EPU).

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1.

A\ 2.3

2.10.8%m"
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Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Sache wird an die erste Instanz zurilickverwiesen, mit
der Auflage, das Patent mit folgenaen Unterlagen in
gednderter Form aufrechtzuerhalten.

Patentanspriiche: 1 bis 8 der Patentschrift;

Beschreibung:

Seiten 1 und 2 der Anlage zur Mitteilung nach Regel 58&(4)
vom 4. April 198&4,

Spalte 1, 2Zeile 56 bis Spalte 2, Zeile 3 der
gatentschrift.

Seite 3, ab Zeile 21 bis Seite 15 der Anlage zur
Mitteilung vom 4. April 198&4;

Zeichnungen: Figuren 1 bis 6 der Patentschrift.

Die Riickzahlung der Beschwerdegebiihr wird angeoranet.

Der Geschéaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

7.1 (ot



