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Sachverhalt und Antriadge

3649.D

Beschwerdefuhrerin ist die Inhaberin des auf die
europdische Patentanmeldung Nr. 84 112 908.3 erteilten
européischen Patents 0 149 735. Jene Anmeldung war als
Teilanmeldung aus der am 4. Februar 1982 eihgegangenen
fraoheren anmeldung Nr. 82 100 797.8 (Verdffentlichungs-
nummer 0 057 914) eingereicht worden.

Die Patenterteilung erfolgte mit folgendem unabha&ngigen
Anspruch:

"1, Videorecorder mit Signalgeneratoren fur
Steuersignale, die bei einem angeschlossenen Fernseh-
Wiedergabegerat Anzeigen bewirken, mit der Kombination
folgender Merkmale:

A Es ist ein Speicher (10) mit einem nicht fluchtigen
Teil, in dem Daten fUr Service-Informationen

gespeichert sind, vorgesehen

B Es ist eine Tastatur (16) vorgesehen, durch die eine
Service-Stellung einschaltbar ist

C Es ist ein Mikroprozessor (11l) vorgesehen, durch den
die in Speicher (10) gespeicherten Daten bei Service-

Stellung abrufbar sind und

D Es ist ein Daten-FBAS-Wandler (9) und/oder ein
Spracherzeuger (12) vorgesehen, durch die die vom
Mikroprozessor (11) abgerufenen Daten in
Steuersignale umgewandelt werden.*®

Der abhangige Anspruch 2 betrifft eine zusatzlich
vorhandene Schaltung zur Synthetisierung von

Sprachsignalen.
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Die abhangigen Anspruche 3 bis 6 betreffen verschiedene

Arten von im Speicher (10) gespeicherten Daten fur
Service~-Informationen.

Gegen dieses Patent waren zwei - zulassige - Einspruche
eingelegt worden.

Die beiden Einspriche wurden jedoch am 24. Juli bzw.

1. August 1990 zuruckgenommen.

Mit der angefochtenen Entscheidung vom 9. August 1990 hat

die Einspruchsabteilung beschlossen, das Patent zu

widerrufen.

Diese Entscheidung wurde damit begrundet, daf das Patent
die beanspruchte Erfindung zwar so deutlich und
vollstdndig offenbare, dafl ein Fachmann sie ausfuhren
kénne (Artikel 100 b) EPU), und da sie gegenuber dem

u.a. durch die Einspruchs-Entgegenhaltungen

D1l: Tagungsband d. 8. Jahrestagung d. FKTG,
6.-9.0ktober 1980, 242-268

D2: DE-A-2 918 846 _

D3: JP-A-55-153 432/80 (unter Berucksichtigung einer

eingereichten Ubersetzung)

gegebenen Stand der Technik zwar neu sei (Artikel 54
EPU), daR sie aber nicht auf erfinderischer Tatigkeit

" beruhe, da sie sich in naheliegender Weise aus diesem

Stand der Technik, insbesondere D2 und D3, ergebe
(Artikel 100 a) und 56 EPU).

Auf folgende im Einspruch genannte Druckschriften wurde

nicht Bezug genommen:

D4 : SMPTE Journal, 88 (1979) 12 (December), 823-831
D6: US-A-2 368 761.
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Die Beschwerde wurde am 29. August 1990 mit dem Antrag
erhoben, die angefochtene Entscheidung in vollem Umfang
aufzuheben und das Patent aufrechtzuerhalten sowie die -
am gleichen Tag gezahlte - Beschwerdegebuhr
zuruckzuerstatten.

Am 12. Dezember reichte die Beschwerdefihrerin eine

Beschwerdebegrundung ein.

In dieser widersprach sie der in der angefochtenen
Entscheidung gegebenen Begrindung, reichte aber einen auf
Aufrechterhaltung in geandertem Umfang gerichteten
Hilfsantrag ein.

In einer Mitteilung gemaR Artikel 11(2) Verfahrensordnung
auRerte die Kammer sowohl sachliche als auch - gegen den
Hilfsantrag - formale Bedenken.

Im ersteren Zusammenhang sprach sie auch die Frage an, ob
die beanspruchte Erfindung nicht von der Patentierung
ausgeschlossen ware (Artikel 52 (2) d), (3) EPU).

In der mandlichen Verhandlung am 7. Juli 1994 wiederholte
die Beschwerdefuhrerin ihre Antrage, das Patent aufrecht-
zuerhalten, und zwar entweder in unverdnderter Form
(Hauptantrag) oder in dem geadnderten Umfang auf der
Grundlage der Anspruiche vom 12. Dezember 1990 (Hilfs-
antrag 1) oder eines einzigen Anspruches mit samtlichen
Merkmalen der Anspruiche 1 bis 4 des Hilfsantrages 1
(Hilfsantrag 2}.

Die zur Stutzung ihres Hauptantrages vorgetragenen
Argumente koénnen im wesentlichen wie folgt zusammengefaft

werden:

zu Artikel 52 (2) d), (3) EPU:
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Der beanspruchte Videorecorder unterscheidet sich nicht
nur durch den Informationsinhalt der wiedergegebenen
Informationen (Service-Informationen) von einem Stand der
Technik, bei welchem eine Bedienungsanleitung, bei-
spielsweise Programmieranleitung, auf dem Bildschirm

dargestellt wird; sondern auch durch technische Mittel
(z. B. Merkmal B).

zu Artikel 56 EPU:

D1 befaft sich mit der Uberwachung von Fernsehstudio-
geraten und richtet sich daher an einen "anderen"
Servicetechniker. Das Testsystem geht "von auBen" an die
Gerate heran. Beim beanpruchten, zur Konsumelektronik
gehdrenden Videorecorder ist es hingegen im einzelnen
Gerat eingebaut. Im Ubrigen verwies die Beschwerde-
fihrerin auf Ausfiuhrungen im Einspruchsverfahren, wonach
in Dl‘stat;'— wie beim Patent - eines Speichers ein
Software-Paket eingesetzt wird und ein Daten-FBAS-Wandler
nicht vorgesehen ist.

D2 befafft sich mit der Auflistung vorprogrammierbarer
Aufnahmedaten von Videorecordern auf dem Bildschirm eines
Fernsehgerates und D3 mit der Vorprogrammierung eines
(nicht mit einem Videorecorder verbundenen) Fernseh-
gerdtes mit Hilfe von Anzeigen auf dem Bildschirm.
Solchem Stand der Technik, der sich nur mit Gerate-
bedienung durch Laien befaft, ist keinerlei Anregung
entnehmbar, Serviceprobleme zu lésen, die sich dem
Servicetechniker stellen. Schon die Aufgabenstellung, dem
Servicetechniker die benétigten Hilfen zur Verfligung zu
stellen, ist als neu anzusehen und daher als Indiz fuar

erfinderische Tatigkeit zu werten.

Nach der Beratung verklUndete der Vorsitzende die

Entscheidung, das Verfahren schriftlich fortzusetzen.
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Der Berichterstatter setzte das Verfahren mit einem
Bescheid fort, in welchem er zum Hauptantrag, zusatzlich
zu D2 und D1, auf D4 (siehe Punkt III oben) und folgende
(an D4 anschlieRende) Druckschrift verwies:

D5: SMPTE Journal, 88 (1979) 12 (December), 831-834,

sowie zum Hilfsantrag 1 bezuglich des Anspruchs 3 auf D6
(s. Punkt III) und bezuglich der Anspruche 2 und 3 auf
folgende im Europdischen Recherchenbericht (mit Anhang)

genannte Druckschriften:

D7: DE-A-2 949 934
D8: DE-A-2 715 527
D9: UsS-a-4 062 061.

Er legte dar, dal den Antrdagen der Beschwerdefuihrerin
voraussichtlich nicht stattgegeben werden koénne, und zwar

aus Grunden, die wie folgt zusammengefafft werden kénnen:

Hauptantrag -

a) D2 repréasentiert praktisch die "Gattung" von Geréaten,
auf die die Merkmale A bis D anzuwenden sind, namlich
Videorecorder, an die ein Fernseh-Wiedergabegerat
angeschlossen ist.

b) D1l schlagt vor, die in dieser Schrift offenbarte
Fehlersuche durch den Servicetechniker primar bei
Fernsehstudio-Geraten, die beschriebenen Prinzipien
aber daruberhinaus auch auf samtliche anderen Gerate

mit Mikrocomputern anzuwenden (Seite 243).

c) Als solche Gerate sind zwar in D1 Videorecorder nicht
explizit genannt, jedoch aus anderen
Entgegenhaltungen bekannt.
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In diesem Zusammenhang f&llt zunachst insbesondere D4
auf. Diese Druckschrift befalt sich direkt (s. Uber-
schrift) mit magnetischer Fernsehprogramm-
Aufzeichnung, und der Einsatz eines Computers,
welcher unter anderem gespeicherte Testroutinen zur
Anzeige aufruft, ist ausdrucklich erwahnt

(Seite 830). Allexrdings kénnte zweifelhaft sein, ob
der "Master computer" von D4 ein Microcomputer sein

bzw. einen Mikroprozessor enthalten soll.

Jedoch fallt weiterhin auf, daf sich an D4 unmittel-
bar die Druckschrift DS anschliefft und daf sich diese
expressis verbis mit der Verwehdung von Micro;
computern und Mikroprozessoren in Videorecordern
befaflt (s. Uberschrift und insbesondere den zweiten
Absatz nach der einleitenden Zusammenfassung auf
Seite 831).

Es ist deshalb auf Grund (erstens) der aus D1
bekannten Anwendung der dort beschriebenen Prinzipien_
einer Fehlersuche durch einen Servicetechniker bei
"Geraten mit Mikrocomputer" allgemein in Verbindung
(zweitens) mit der zumindest aus D5 bekannten
Tatsache, dafl zu dieser Gerdtegattung auch
"Videorecorder mit Microcomputer" zu zdhlen sind, als
naheliegend zu erachten, die genannten Prinzipien,
namlich der Speicherung, des Abrufens und der Anzeige
von Service-Daten, bei Bedarf auch auf einen

Videorecorder, wie er aus D2 bekannt ist, anzuwenden.

Bei dieser Anwendung ergeben sich aber offenbar
samtliche der Merkmale A bis D fur den einschlagigen
Fachmann von selbst. Der Anspruch 1 ist deshalb

mangels erfinderischer Tatigkeit nicht gewdhrbar.
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Hilfsantrag 1

f)

g)

h)

i)
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Das Merkmal E des Anspruchs 1 dieses Hilfsantrages
fugt dem Gegenstand des Anspruchs 1 gemafi Hauptantrag
nichts gegenuber D1 Neues hinzu.

Der Anspruch 1 dieses Hilfsantrages ist daher aus
gleichen Grunden wie der des Hauptantrages nicht

gewahrbar.

Zum Gegenstand des Anspruchs 2 sind im Recherchen-

bericht, aufer D2, noch D7 und D8 genannt worden.

Derzeit ist also - auch mangels irgendwelcher
Argumente - nicht ersichtlich, daff in diesem Anspruch

etwas patentbegrindend Erfinderisches enthalten ware.

Dem Anspruch 3 ist von der Einsprechenden D6
entgegengehalten worden. Aufferdem sind im
Recherchenbericht zum Gegenstand dieses Anspruchs,

aufler D2, noch D8 und D9 genannt worden.

Diesem Anspruch erscheint daher ebenfalls - auch
mangels irgendwelcher Argumente - etwas patent-

begrundend Erfinderisches nicht entnehmbar.

Der Gegenstand des Anspruchs 4 findet keinerlei

Stiutze in der Stammanmeldung (82 100 797.8).

Zwar wurde weder in den Einsprichen der Einspruchs-
grund gemaff Artikel 100 c) EPU geltehd gemacht noch
von der Einspruchsabteilung der entsprechende Einwand
von Amts wegen (Artikel 114 (1) EPU) erhoben. Eine
Aufrechterhaltung des Patents gemaff Artikel 102 (3)

EPU wie beantragt wurde jedoch voraussetzen, daff das
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Patent auch dem Erfordernis genugt, daf dieser
Anspruchsgegenstand nicht uber den urspruinglichen
Inhalt der Stammanmeldung hinausgeht. Wie dargelegt,
ist dies nicht der Fall.

Eine Prufung des betreffenden Gegenstandes auf

Patentfdhigkeit verbietet sich schon aus diesem
Grunde.

j) Keiner der Anspriuche 1, 2 und 3 ist daher gewahrbar,

und der Anspruch 4 ist sogar unzuldssig.

Hilfsantrag 2

k) Aus vorstehenden Darlegungen ergibt sich von selbst,
daff auch der auf die Kombination aller Merkmale der
Anspruche 1 bis 4 des Hilfsantrages 1 gerichtete

Anspruch gemaf Hilfsantrag 2 nicht einmal Zulédssig
ist.

Auf eine wiederholte Zustellung dieses Bescheides sowie
einen erganzenden Bescheid Hin strich die Beschwerde-
fﬁhrerin,'ohne den in den Bescheiden dargelegten
Einwanden zu widersprechen, das beanstandete Merkmal im

Anspruch 4 des Hilfsantrages 1 und im Anspruch gemaf
Hilfsantrag 2.

Ferner reichte sie einen Anspruch 1 als Hilfsantrag 3
ein.

Die unabhd&ngigen Anspruche gemaf den Hilfsantragen 1 bis
3 lauten damit wie folgt:

Hilfsantrag 1

"l. ... [Einleitung und Merkmale A bis D sachlich
identisch mit Anspruch 1 des Hauptantrags]) und
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E) es ist fur Fehlersuche und Justierarbeiten ein

Leitprogramm im Speicher (10) gespeichert.

2. ... [Einleitung und Merkmale A bis D identisch mit
denen des Anspruchs 1] und

E) die [nach Korrektur eines offensichtlichen
Schreibfehlers:]
Chassisnummer des Recorders ist im Speicher (10)
gespeichert.

3. ... [Einleitung und Merkmale A bis D identisch mit

denen des Anspruchs 1] und

E) es ist ein Betriebsstundenzahler eingebaut, in der
Form, daf ein Mikroprozessor (11l) mit Hilfe einer Uhr
(7) Betriebszeiten zahlt, mit bereits vorhandenen
Zeiten addiert und im Speicher (10) speichert.

4. ... [Einleitung und Merkmale A bis D identisch mit
denen des Anspruchs 1].*

Die Merkmale E) der Anspruiche 1 bis 3 und das im
Anspruch 4 gestrichene Merkmal werden nachfolgend
durchwegs mit El1 bis E4 bezeichnet.

Hilfsantrag 2

“ ... [Einleitung und Merkmale A bis D identisch mit

Anspruch 1 des Hauptantrags] und

E) ... [{Kombination der Merkmale El bis E3 der Anspruche
des Hilfsantrages 1].*

Hilfsantrag 3

1. ... [Einleitung und Merkmale A bis E identisch mit

denen, d.h. bis El1l, des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1],

F) die Chassisnummer des Recorders (25) ist wvom
Herstellerwerk in einem EAROM (nichtfltchtige
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Speicher) gespeichert und kann in der Service-
Stellung abgefragt werden, und

G) es ist ein Betriebsstundenz&hler eingebaut, der die
Betriebszeiten wahrend des Betriebes des Recorders
zadhlt, zu den vorher in dem Speicher enthaltenen
Betriebszeitdaten addiert und das Ergebnis in dem
EAROM speichert.*

Entscheidungsgxriinde

Die Beschwerde (vgl. IV) ist zuléassig.

Sie hat sich nicht etwa durch die Rucknahme der
Einsprﬁche'erledigt, und die Fortsetzung des Verfahrens
ist auch nicht eine Frage des Ermessens (Regel 60 (2)
Satz 2 EPU), sondern fir eine Entscheidung uber die
Antrédge der Patentinhaberin notwendig, vgl. T 0629/90,
ABl. EPA 1992, 654.

Hauptantrag

Die im Bescheid der Kammer dem erteilten Anspruch 1
entgegengehaltenen Gruinde (s. X. a) bis e)) haben sich
auch nach Uberprufung als zutreffend erwiesen, zumal die
Beschwerdefihrerin ihnen keinerlei Gegenargumente

entgegengesetzt hat.

Der Gegenstand jenes Anspruchs hat deshalb als durch den
entgegengehaltenen Stand der Technik, insbesondere D1, D2

" und D5, nahegelegt zu gelten.

3649.D

Nach Fortfall des unabhangigen Anspruchs 1 ist den

abhdngigen Anspruchen 2 bis 6 die Grundlage entzogen.
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Auf die Frage, ob anderweitige Bedenken, beispielsweise

gegen den abhangigen Anspruch 6, bestehen, kommt es dabei
nicht an.

Hilfsantrag 1

Der Anspruch 4 dieses Antrags ist - nach Streichung des
Merkmals E4 - sachlich identisch mit dem Anspruch 1 des
Hauptantrages geworden.

Er ist daher aus denselben Grunden wie jener (s. 2.1)
nicht gewahrbar. '

Da nach Vorstehendem (3.1) der Hilfsantrag 1, wie er
gestellt wurde, den Gegenstand des Patents gegenuber dem
Hauptantrag Uberhaupt nicht einschrankt und daher nicht
zweckdienlich erscheint, halt es die Kammer f£ur denkbar,
dafR sich die Beschwerdefihrerin bei der Streichung des
Merkmals E4 im Anspruch 4 geirrt hat und stattdessen denl

ganzen Anspruch 4 streichen wollte.

Aus diesem Grunde ist die Kammer auch der Frage einer
moglichen Gewdhrung des Hilfsantrags 1 ohne den

Anspruch 4 nachgegangen, wie folgt.

Die im Bescheid der Kammer dem Anspruch 1 des Hilfs-
antrages entgegengehaltenen Gruinde (s. X. f) i.v.m. a)
bis e)) haben sich auch nach Uberprufung als zutreffend
erwiesen, zumal die Beschwerdefuhrerin ihnen keinerlei

Gegenargumente entgegengesetzt hat.

Der Gegenstand jenes Anspruchs hat deshalb als durch den
entgegengehaltenen Stand der Technik, insbesondere D1, D2
und D5, nahegelegt zu gelten.
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Auf die Frage, ob a&hnliche Bedenken, beispielsweise auf
Grund weiterer Entgegenhaltungen wie D6, D7, D8 und/oder
D9, gegen den unabhé&ngigen Anspruch 2 und/oder den
unabhédngigen Anspruch 3 bestehen, kommt es beim
Hilfsantrag 1 nicht an.

Hilfsantrag 2

Der (in schriftlicher Form nicht wvorliegende) Anspruch
des Hilfsantrages 2 (s. VII und XI) soll auRer den
Merkmalen A bis D alle drei Merkmale El1 bis E3 der

anspruche 1 bis 3 des Hilfsantrages 1 umfassen.

Im erganzenden Bescheid der Kammer wurde dargelegt, daf
ein Videorecorder mit der Kombination der Merkmale A bis

E4 nicht nur in der Stammanmeldung, sondern auch in der

Teilanmeldung selbst nicht offenbart sei.

Die Uberprufung, ob - nach Streichung des Merkmals E4 -
auch fdr einen die Kombination der Merkmale A bis E3
aufweisenden Videorécorder gilt, daff er in der Stamm-
und/oder in der Teilanmeldung nicht offenbart ist, hat
folgendes ergeben:

Die Merkmale des Anspruchs beruhen im wesentlichen auf

folgenden in der Stammanmeldung offenbarten Merkmalen:

~ die einleitenden Passagen auf dem ursprunglichen
Anspruch 1,

- das Merkmal A auf Anspruch 10 oder Anspruch 11 in

Verbindung mit der Beschreibung (letzter Absatz),

- das Merkmal B auf dem Anspruch 11 in Verbindung mit
der Beschreibung (letzter Absatz),
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- das Merkmal C auf dem Anspruch 9 in Verbindung mit
der Beschreibung (letzter Absatz),

- das Merkmal D auf den Ansprichen 4 und 8 in
Verbindung mit der Beschreibung (Abschnitte

"Verarbeitung des HF-Signals" und *Spracherzeugung"),

- das Merkmal El1 auf der Beschreibung (Seite 3 zweiter
Absatz),

- das Merkmal E2 auf dem Anspruch 12 und der
Beschreibung (letzter Absatz),

- das Merkmal E3 auf dem Anspruch 13 und der
Beschreibung (letzter Absatz).

Da die ursprunglichen abhangigen Anspriche, mit Ausnahme
des auf Anspruch 9 rickbezogenen Anspruchs 11, samtlich
nur auf Anspruch 1 ruckbezogen waren, war die nunmehr
beanspruchte Kombination nicht Gegenstand des ursprung-
lichen Patentbegehrens.

Jedoch erscheint es auf Grund der Beschreibung (z. B.
Seite 2 zweiter und dritter Absatz sowie die
anschlieRenden Absatze bis Seite 4 zweiter Absatz) klar,
daR ein Videorecorder, welcher samtliche in den genannten
Anspruichen und in der Beschreibung offenbarten Merkmale
im selben Gerat vereinigt, unter die offenbarte Erfindung
fallen sollte.

Der Gegenstand des Anspruchs wird daher als in der
Stammanmeldung of fenbart angesehen (Artikel 100 c¢) zweite
Alternative EPU).
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Die Merkmale des Anspruchs beruhen ferner auf folgenden

in der eingereichten Teilanmeldung offenbarten Merkmalen:

- die einleitenden Passagen und die Merkmale A bis C

auf dem eingereichten anspruch 1,

- das Merkmal D auf dem eingereichten Anspruch 1 und
Anspruch 2,

- das Merkmal El auf dem eingereichten Anspruch 3,
- das Merkmal E2 auf dem eingereichten Anspruch 4,
- das Merkmal E3 auf dem eingereichten Anspruch 5.

Da die eingereichten abhédngigen Anspriche 4 und 5 nur auf
Anspruch 1 ruckbezogen waren, war die nunmehr bean-

spruchte Kombination nicht Gegenstand des eingereichten
Patentbegehrens. '

Jedoch erscheint es auf Grund der eingereichﬁen

Beschreibung klar, daf ein Videorecorder, welcher
samtliche in den genannten Anspruchen angegebenen
Merkmale im selben Gerat umfaft, unter die in der

Teilanmeldung offenbarte Erfindung fallen sollte.

Der Gegenstand des Anspruchs ist daher als auch in der
Teilanmeldung offenbart anzusehen (Artikel 100 c) erste
Alternative bzw. 123 (2) EPU). ‘

Somit ist nunmehr zu-prﬁfen, ob der Gegenstand des

Anspruchs naheliegt.
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Wie bereits dargelegt (3.3), wurde dem die Kombination
der Merkmale A bis El1 umfassenden Gegenstand der Stand
der Technik gemaff D1, D2 und D5 entgegengehalten und gilt
dieser Gegenstand hierdurch aus den erwahnten Grunden (s.
X. a) bis f)) als nahegelegt.

Die zu entscheidende Streitfrage reduziert sich somit auf
die Frage, ob die Hinzufigung der Merkmale E2 und E3 den
beanspruchten Gegenstand erfinderisch macht.

Zum Merkmal E2 wurden (im Recherchenbericht), aulRer D2,
noch D7 und D8 genannt.

In einem der Einspruche wurde bezlglich dieses Merkmals
auf die Speicherung der Version des BIOS in PCs
hingewiesen.

Zum Merkmal E3 wurden (im Recherchenbericht), auffer D2,
noch D8 und D9 genannt.

In den Einspruchen wurde beziglich dieses Merkmals auf D6
und die Speicherung der Anzahl der insgesamt und seit der
letzten Wartung hergestellten Kopien in Kopierern

hingewiesen.

Jedoch wurde in den Einspruchen nicht die Frage
angeschnitten, ob durch das Ansichbekanntsein der
genannten Merkmale auch die Kombination der Merkmale E2

und E3 mit allen vorangehenden nahegelegt wird.

Dementsprechend spielte auch in der angefochtenen
Entscheidung eine solche Frage bei der damaligen
Antragslage keine Rolle.

Es wurde lediglich pauschal auf das Vorbringen zu den
Merkmalen E2 und E3 und fehlende Gegenargumente

verwiesen.
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Zusammenfassend ist festzustellen, daf bislang nicht
gepruft wurde, ob der Anspruchsgegenstand des
Hilfsantrages 2 gegenuber dem insgesamt zu seinen
Merkmalen entgegengehaltenen Stand der Technik (D1, D2,
D5, D6, D7, D8, D9) als auf erfinderischer Tatigkeit
beruhend anzusehen ist oder nicht. .

Eine Prufung dieser Sachfrage durch die Kammer wurde den
Rahmen der Prufung der vorliegenden Beschwerde, wie sie

sich aus der angefochtenen Entscheidung ergibt, sprengen.

Schlufifolgerungen

Der Hauptantrag kann, ohne daf es auf etwaige andere
Fragen ankommt, schon wegen mangelnder erfinderischer
Tatigkeit des Gegenstandes des unabhangigen Anspruchs
nicht gewahrt werden.

Der Hilfsantrag 1 kann schon wegen mangelnder
erfinderischer Tatigkeit des Gegenstandes des
unabhdngigen Anspruchs 4 (3.1) und, falls dieser Anspruch
als gestrichen geiten sollte (3.2), wegen mangelnder
erfinderischer Tatigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1
(3.3) nicht gew&hrt werden, ohne dalz es auf etwaige

andere Fragen ankommt (X. g) und h)).

Bei der gegebenen Sachlage (s. 4.8 bis 4.10) erscheint es
der Kammer am sachdienlichsten, die weitere Prufung des

Hilfsantrages 2 der ersten Instanz zu uberlassen.

Im Ubrigen wird hierbei zu prufen sein, inwieferh Regel
27 (1) b) und c) EPU eine Anpassung der Beschreibung
unter Wardigung des inzwischen nachgewiesenen Standes der
Technik erfordert.

Fur die Kammer ist es somit nicht erforderlich, zum

Hilfsantrag 3 Stellung zu nehmen.
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Es erscheint lediglich erwadhnenswert, daff der Gegenstand
des Anspruchs 1 in sachlicher Hinsicht offenbar dem
Gegenstand des (nicht in schriftlicher Form vorliegenden)
Anspruchs des Hilfsantrages 2 entspricht. Ob seine
Bezifferung mit "1" bedeuten soll, daf ihm ein
(abhangiger) Anspruch folgen soll, ist dem Antrag der
Beschwerdefuhrerin aber nicht zu entnehmen.

Im Hinblick auf die durch die erste Instanz fort-
zﬁsetzende Prufung erscheint es der Kammer im &biigen
geboten, die erste Instanz beziglich der rechtlichen
Beurteilung des Gegenstandes des erteilten Anspruchs 6
bzw. des Merkmals E4 durch die Kammer zu binden (Artikel
111 (2) Ssatz 1 EPU).

Zzwar hat diese Beurteilung weder bei der Entscheidung
diber den Hauptantrag noch bei der uber die Hilfsantrage
eine Rolle gespielt. Beim Hauptantrag erschien dies weder
notwendig (s. 2.2) noch durch die von den Einsprechenden
vorgebrachten Einspruchsgrinde gedeckt und hatte daher
des Einverstandnisses der Patentinhaberin bedurft; s.
Stellungnahme G 10/91 der Groffen Beschwerdekammer (ABl.
EPA 1993, 420). Bei den Hilfsantragen (s. 3. und 4.)
hatte es dieses Einverstandnisses nicht bedurft (G 10/91,
Punkt 19 der Grunde), jedoch enthielt keiner der
Anspruche mehr das Merkmal E4.

Geboten erscheint der Kammer die Bindung der ersten
Instanz im Hinblick auf die Mdéglichkeit, daf die
Patentinhaberin im weiteren Verfahren einen neuen Antrag
einreichen kénﬁte, welcher entweder auf den Gegenstand
des erteilten Anspruchs 6 gerichtet ist oder auf einen
sonstigen Gegenstand, welcher das Merkmal E4 wieder
enthalt. Deshalb wird hierzu folgendes festgestellt:
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Zum Merkmal E4 hat die Kammer im Bescheid sowie im
erganzenden Bescheid dargelegt, daf es keinerlei Stutze
in der Stammanmeldung findet (s. X. i)) und ein es

enthaltender Anspruch daher unzulassig ist (X. k)).

Diese den betreffenden Anspruchen mit dem Merkmal E4
entgegengehaltenen Grunde haben sich auch nach
Uberprufung als zutreffend erwiesen, zumal die
Beschwerdefiuhrerin ihnen weder widersprochen noch

irgendwelche Gegenargumente vorgebracht hat.

Jede Antragsanderung, durch die das Merkmal E4 wieder in

einen Anspruch aufgenommen wirde, ware daher unzuléassig.

Far den Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr
wurden weder schriftlich noch in der mundlichen

Verhandlung Grunde vorgetragen.

Nach Ansicht der Kammer liegen die in Regel 67 EPU

genannten Voraussetzungen fir eine Ruckzahlung nicht vor.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Der Hauptantrag und der Hilfsantrag 1 werden
zuruckgewiesen.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die

Angelegenheit zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage
des Hilfsantrages 2, ggf. des Hilfsantrages 3, an die
erste Instanz zuruckverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Kiehl P.K.J. van den Berg
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