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Sachverhalt und Antréage

Auf die international e Patentannel dung PCT/ DE90O/ 00037,
die am 23. Januar 1990 unter I|nanspruchnahnme der
Prioritaten der deutschen Patentannel dungen DE 3902231
und DE 3930732 vom 26. Januar 1989 bzw.

14. Septenber 1989 angenel det worden war, wurde mt
Wrkung vom 7. Septenber 1994 das europdi sche Patent

Nr. O 407 538

erteilt.

Anspruch 1 des Patents |autet:

"1. Einrichtung fur die Steuerung eines
Antriebsmttels (70) fur ein Fahrzeugzubeh6r, mt

- ei nem auf di e Nasse auf der Aullenseite des
Fahrzeugs (1), insbesondere auf der W ndschut z-
schei be (2), ansprechenden Sensor (3), der ein Signal
mt einemvom G ad der Feuchtigkeit abhangi gen

Par anet er erzeugt, und

- ei ner Einrichtung (83), welche das Antriebs-
mttel (70) in Abhangi gkeit von der G 6Be des
Par anmeters des von dem Sensor (3) konmenden Signals

anst euert,
gekennzei chnet durch eine Einrichtung (120 bis 131, 132

bis 143) zur Erkennung des Betrags der Anderung des

Paraneters i nnerhal b einer vorgegebenen Zeit und ei ne
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weitere Einrichtung (225, 221; 252, 260; 320, 343),
wel che bei Vorliegen eines bestimten Betrags dieser
Anderung des Parameters das Antriebsnmittel (70)

ansteuert."”

CGegen das erteilte Patent hat die Beschwerdefihrerin
(Ei nsprechende), Einspruch eingel egt und den W derr uf
des Patents wegen mangel nder Ausf Uhr barkei t

(Artikel 100 b) EPU) sowi e mangel nder Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100 a) EPU) seines
Gegenst andes beantragt.

I m Ei nspruchsverfahren wurde insbesondere auf fol gendes

Dokunent verw esen:

D2: WO A-89/00119.

Mt Entschei dung vom 19. Marz 1996 hat die
Ei nspruchsabt ei | ung den Ei nspruch zurickgew esen.

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dal im

Ei nspruchsschrift ausrei chend klar zum Ausdruck gebracht
wur de, dall der Einspruch auf die G lUnde des

Artikels 100 a) sowie 100 b) EPU gestitzt sei und daB
auch Tat sachen und Beweismttel zur Begrindung des

Ei nspruchs angegeben wurden.

Zum ndest unter Zuhil fenahne der Beschrei bung des

Pat ents kdnne der Fachmann di e beanspruchte Erfi ndung
ausf hren, somt erfille das Patent das Erfordernis des
Artikels 100 b) EPU

Da kei nes der entgegengehal tenen Dokunente des Standes
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der Techni k eine O fenbarung oder einen H nweis

dahi ngehend enthalte, dalR bei Vorliegen eines bestimten
Betrags der Anderung des Parameters das Antriebsnittel
angesteuert werde, seien auch die Neuheit und die
erfinderische Tatigkeit anzuerkennen. Somt |iege auch
kein zutreffender Ei nwand nach Artikel 100 a) EPU vor.

CGegen di ese Entschei dung hat di e Beschwerdef Ghrerin am
20. Mai 1996 unter gleichzeitiger Zahlung der
Beschwer degebihr und Ei nrei chung der Beschwer de-

begr indung Beschwer de ei ngel egt.

In einer der Ladung zu einer niundlichen Verhandl ung

bei gef igten Mtteilung hat die Kammer die vorl aufige
Auf f assung vertreten, dal der Einspruch zul &ssig
erscheine. Hinsichtlich des Ei nwands der unzurei chenden
O f enbarung gemaR Arti kel 100 b) EPU sei maRgebend, ob
das Patent als Ganzes ei ne entsprechende Lehre
vermttle, was imHi nblick auf zum ndest ein

Ausf Uhrungsbei spi el und di e zugehotri ge Beschrei bung der

Fall sein diurfte.

Bei der Priufung der Fragen von Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit sei der CGegenstand des
Anspruchs 1 in seiner breitesten Interpretation zu
untersuchen. Es stelle sich hierbei die Frage, ob auch
al | e Ausf Uhrungsbei spi el e di e beanspruchte Erfi ndung

w eder geben.

Es wrde am 21. Oktober 1998 mindlich vor der Kanmner

ver handel t .

Di e Beschwerdef dhrerin beantragte di e Auf hebung der

2806. D
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angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des Patents.

Di e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die
Beschwer de zurickzuwei sen und der Beschwerdef Uhrerin die
Kosten fir die mindliche Verhandl ung aufzuerl egen.

Zur Stitzung i hres Antrags hat di e Beschwerdef Uhrerin im
wesentlichen fol gendes vorgetragen

Aus dem Anspruch 1 allein sei nicht klar, welche der
genannten Einrichtungen das Antriebsmttel steuere und
wel ches Signal zu wel cher Einrichtung abgegeben werde.
Da auch Wderspruche zw schen der Beschrei bung und den
Anspruchen bestinden, offenbare das Patent die Erfindung
auch unter Berucksichtigung der Beschrei bung nicht so
deutlich und vol |l standi g, dall der Fachmann si e ausf ihren

konne.

Des weiteren sei imH nblick auf das Dokunment D2 die
erforderliche Neuheit, zum ndest jedoch die
erfinderische Tatigkeit nicht gegeben. Unstrittig

of fenbare D2 alle Merknal e des Qberbegriffs des
Anspruchs 1, aber bei genauerer Betrachtung ergaben sich
far den Fachmann in offensichtlicher Wise ebenfalls die
kennzei chnenden Merkmal e. So werde bei D2 das Signal
einem Di fferenzi erer zugefthrt, der zwangsl aufig die

G 6Re der Anderung ulber eine infinitesiml kurze

Zei t spanne erfasse und ei nem Ei ngang ei nes | ogi schen
UND- Gatters zuleite. Jedem Schal tungstechni ker sei

gel aufi g, dalR derartige Gatterschal tungen ei ne
Urschal t schwel | e haben, und somt of fenbare D2 auch eine
Si gnal bewertung des von dem Differenzierglied

abgegebenen Signals, die darin bestehe, daB | ediglich

2806. D
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sol che Signal e zum Tragen komren, wel che ei nen

vor gegebenen Betrag Uberschreiten, entsprechend der
Schal tschwel | e des UND-Gatters. Aber auch ohne ein

sol ches Gatter sei davon auszugehen, dal3 der
Differenzierer selbst einen Schwellenwert ermttle, der
al l erdings den Wert Null annehne. Der Cegenstand des
Anspruches 1 schliele jedoch ebenfalls den Wert Null far
den Betrag ein.

D e Wahl des Schwel |l enwertes Null bew rke in D2, dal3
schon di e kl einsten Anderungen des Signals des Sensors
erkannt und verwertet werden. Solle dies verm eden
wer den, dann bedirfe es zum ndest keines erfinderischen
Schrittes, den Schwellenwert zu erhdohen, umdamt die
Enpfindlichkeit der Anordnung herabzusetzen und die
Wahr scheinlichkeit des Auftretens der der D2
zugeordneten Nachteil e zu reduzieren.

VII1. D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat dem
Vor bri ngen der Beschwerdef threrin w dersprochen und
dabei im wesentlichen fol gendes geltend genacht:

Der Ei nspruch der Beschwerdefidhrerin sei unzul &ssig, da
er gegen Artikel 99 und 100 EPU in Verbi ndung mit

Regel 55 c) EPU verstoRe. Die reine Behauptung, daR das
Dokurment D2 den Cegenstand des Anspruchs 1
neuhei t sschadl i ch vorwegnehne bzw. zum ndest die
erforderliche erfinderische Tatigkeit in Frage stelle,
genluge nicht, umden Ei nspruch hinsichtlich der

Ei nspruchsgrinde mangel nder Neuheit und bzw. fehl ender

erfinderischer Tatigkeit zul assig zu nmachen.

Er sei aber auch hinsichtlich des Ei nspruchsgrunds der

mangel nden O f enbarung unzul dssig, weil nicht im

2806. D Y A
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ei nzel nen angegeben sei, weshal b der Fachmann den
gesant en Unterl agen kei ne konplette techni sche Lehre

ent nehnen konne.

Schon der Anspruch 1 sel bst sei ausreichend klar, um dem
Fachmann ei ne hinrei chende Lehre zum techni schen Handel n
zu vermtteln, und insbesondere di e Ausfihrungsbeispiele
nach den Figuren 8 und 12 und di e diesbezugliche

Beschrei bung |ieRRen gar keinen Zweifel an der

vol | st andi gen O f enbarung der Erfindung und deren

Ausf thr bar kei t.

Di e Neuheit sei schon deshal b gegeben, weil die

Ei nrichtung nach der D2 sich eindeutig auf die
Feststel l ung der Anderungstendenz des Signals nmittels
eines Differenzierglieds beschranke, wogegen es bei der
Ei nrichtung nach Anspruch 1 des angefochtenen Patents um
di e Feststellung eines bestimten Betrags di eser
Anderung gehe. Weder die Feststellung eines bestinmten
Betrags der Anderung noch die hiernmit erreichten

Effekte, wie sie in der Beschrei bung dargel egt werden
seien der D2 zu entnehnmen oder wirden durch sie

nahegel egt .

Di e vorliegende Sachl age sei klar genug, um eine

Ent schei dung ohne niuindl i che Ver handl ung zu ernbtgl i chen.
Di e durch die mindliche Verhandl ung unnéti gerwei se

ent st andenen Kosten sollten daher von der

Beschwer def ihrerin getragen werden

Ent schei dungsgr inde

2806. D Y A
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D e Beschwerde ist zul assig.

Zulassigkeit des Einspruchs

Ei ne Uber prifung des Einspruchschriftsatzes vom

24. Mai 1995 durch die Kanmer hat ergeben, dalR auf den
Seiten 2, 3 und 4, erster Absatz, die geltend genmachte
mangel nde O f enbarung, auf Seite 4, zweiter Absatz, und
Seite 5, erster Absatz, die geltend gemachte nangel nde
Neuheit und weiter bis Seite 6 die geltend gemachte
mangel nde erfinderische Tatigkeit jeweils im einzel nen
begr indet si nd.

| nsbesonder e wurde dar auf ei ngegangen, dal3 nach
Auf f assung der Beschwerdefihrerin sich auch mt Blick
auf di e Beschrei bung kei ne weiteren Anhal t spunkte
bezugl i ch der Ausfuhrbarkeit ergeben (Seite 3 und erster
Absatz der Seite 4).

Auch di e mangel nde Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit
wurden nicht nur behauptet, sondern es wurde versucht
nachzuwei sen, weshalb die D2 demim Anspruch 1
beansprucht en Gegenstand neuhei t sschadl i ch ent gegenst ehe
und weshal b jedenfalls - je nach Ausl egung des Wrtl auts
des Anspruchs 1 - keine erfinderische Tatigkeit

vorl i ege.

D e Kammer konmmt daher Ubereinstinmend mt der

angef ocht enen Ent schei dung zu dem Ergebni s, dal der

Ei nspruchschriftsatz den Erforderni ssen an die

Zul assi gkeit, insbesondere auch der Regel 55 EPU, geniigt

und der Einspruch somit zul &ssig ist.

2806. D
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Ei nspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU

D e Beschwerdef dhrerin hat zwar schriftlich vorgetragen
dall der Anspruch in der erteilten Fassung unklar sei und
der Fachmann auch unter Zuhil fenahme der Beschrei bung
nicht im Stande sei, die beanspruchte Erfindung

auszuf uhren, raunte jedoch in der mindlichen Verhandl ung
ein, dall zum ndest di e bevorzugte Ausf uhrungsform nach
der Figur 8, die in Spalte 13, Zeilen 19 bis 28
beschrieben wird, eine ausreichende O fenbarung der

Erfi ndung nach dem angef ocht enen Patent bil de.

D ese bevorzugte Ausfihrungsform nach Figur 8 beinhaltet
ei ne Schal tungsanordnung fir di e Steuerung eines

Fahr zeugzubehors (Schei benwi schernot ors) ei nes

Fahrzeugs, die auf der Basis einer Anderung eines
Paraneters um ei nen besti mten Betrag i nnerhal b einer
bestimten Zeit, namich eines mttels eines auf der

W ndschut zschei be ei nes Fahrzeugs angebracht en
Regensensors genessenen W derstandswerts, das
betreffende Antriebsmttel (Schei benw schernotor) des
Fahr zeugs ansteuert. Dies entspricht imwesentlichen dem

Wortl aut des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents.

Auch di e Beschrei bung des Patents | afit eindeutig
erkennen, dall es imPatent umein weiteres Kriteriumfur
das Einschalten des Antriebsmttels geht und dal3 di eses
Kriterium der Betrag der Anderung der Sensorsignals

i nnerhal b einer bestimten Zeitspanne ist. So wird bei
der Kommentierung der D2 in Spalte 2, Zeilen 9 bis 27,
gesagt, daR in der D2 zwar die Anderung des

Sensorsignals und die Tendenz der Anderung festgestellt

2806. D
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wir den, jedoch nicht der Betrag der Anderung innerhalb
ei ner bestimten Zeitspanne (Spalte 2, Zeilen 24 bis
27). I n der Beschrei bung der Ausfihrungsform nach der
Figur 8 ist ebenfalls erwdhnt, daf die Einrichtung so
ausgebi | det sein kann, daf3 sie nicht nur die

Abnahnet endenz des Wderstands erkennt, sondern auch den
Betrag festlegt, umden der Wderstand abnehnen nuf,
damt eine Anderungstendenz als rel evant angesehen wird
(Spalte 13, Zeilen 19 bis 25).

Es wird benerkt, dall einige i mPatent enthaltene

Ausf Ghrungsbei spi el e (zum ndest di e nach den Figuren 7
und 11) offensichtlich nicht imEi nklang mt der
beanspruchten Ei nrichtung sind und dal3 das

Ausf Ghrungsbei spi el nach Figur 8 nur in seiner

bevor zugt en Ausgestal tung ei ne Ansteuerung auf der Basis
ei nes Betrags der Wderstandsanderung enthalt. D e

Ausf Uhrungsf orm nach der Figur 12, die gendl3 der Aussage
in Spalte 13, Zeilen 28 und 29 eine Fortbildung mt
Feststellung des Betrags der W derstandsabnahne und der
Zeit, in welcher der besagte Anderungsbetrag auftreten
mul3, betrifft, |anRt ebenfalls keine konplette konkrete

Lésung er kennen.

Di ese O fenbarungsl tcken und W derspriche in der

Beschrei bung und auch etwai ge Mangel i m Anspruchs-
wortlaut sind i mvorliegenden Fall jedoch kein

Hi nderni s, die beanspruchte Erfindung auszuf Ghren.
Abgesehen von vorstehenden Ausfihrungen unter Punkt 3.1
wir de schon di e Anwei sung, einen bestimten Betrag der
genmessenen W der standsdnderung als Schaltkriterium zu
verwenden, fir den auf diesemtechni schen CGebiet tatigen

Fachnmann genitgen, eine techni sche Realisierung zu

2806. D
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finden; sie betrifft namich nichts weiter als den
Vergl ei ch el ektrischer Spannungen in an sich bekannter
Wei se. Letzterem wurde auch von der Beschwerdef threrin
ni cht w dersprochen

Auf G und vorstehender Uberl egungen komt di e Kamrer zu
dem Schl uf3, dal trotz vorhandener Mingel in der
Beschrei bung und in den Zei chnungen ein Fachmann die

Erfi ndung ausf uhren kann.

Da di e aufgefuhrten Mangel die Klarheit und Stitzung
durch di e Beschrei bung betreffen und somt Kkeinen

Ei nspruchsgrund darstell en, kdnnen sie auch nicht

all einiger Gund fur eine Berichtigung des Patents sein.

Ei nspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU

Neuheit

Der nach uberei nsti mender Meinung der Parteien und der
Kammer nachst kommende Stand der Technik wird in der
Druckschrift D2 offenbart.

Di ese Druckschrift zeigt eine Vorrichtung zum
regenabhéngi gen Ein- und Ausschalten eines el ektrischen
Schei benwi schernotors in Fahrzeugen mt einemauf die
Nasse auf der W ndschutzschei be des Fahrzeugs
ansprechenden Sensor entsprechend dem Cberbegriff des
Anspruchs 1.

Di e Beschwerdefdhrerin war der Auffassung, dalR die
kennzei chenden Merkmal e des Anspruchs 1 von der

O f enbarung der D2 ebenfalls unfal3t wirden, da sie sich

2806. D
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in offensichtlicher Weise aus der konkreten technischen
Losung ergaben und zwar insbesondere dadurch, dald
einerseits die Schaltschwelle des UND-Gatters als
"Betrag" im Sinne des Anspruchs 1 gesehen werden nisse
und andererseits schon die Differenzierstufe sel bst eine
Ver gl ei chsstufe mit Feststellung der Anderung des

W der st andsbet rags bei nhalte, insbesondere wenn davon
ausgegangen werde, dall die Differenzierstufe als

di gital er Baustein ausgebil det werden konne und diskrete

Werte verglichen werden

D e Kammer kann sich di eser Auffassung nicht

anschlieBen. Das in D2 offenbarte Differenzierglied hat
ei ndeuti g nur di e Aufgabe, ein Ausgangssignal zu
erzeugen, wenn die Sensoranplitude anwadchst. |Im Prinzip
mul3 dabei lediglich festgestellt werden, ob die

nmonment ane Ei ngangsgr 63e groRBer ist als die vorhergehende
(siehe auch Seite 4, Zeile 33 bis Seite 5, Zeile 2 der
D2), ein bestimter Betrag der Anderung innerhal b einer
besti mten Zeit braucht hierbei nicht ermttelt zu

wer den.

Di e Tatsache, dallR das UND- Gatter eine Ansprechschwel |l e
hat, kann ebenfalls nicht als Mttel zum Erkennen eines
besti mt en Betrags der W derstandsanderung angesehen
werden. I n der Anordnung nach der D2 geht es darum
festzustellen ob ein H Signal des Differenzierglieds
vorliegt oder nicht, und die Schaltstufe ist so
konzipiert, dalR ein H Signal als solches erkannt w rd.
Ei ne O fenbarung oder auch nur ein H nweis dahi ngehend,
dall die Schaltschwelle des UND-CGatters als weiteres
Kriterium fir das Einschalten des Schei benwi schernotors

zUu benutzen ist, ist nicht vorhanden, da das von dem

2806. D
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D fferenzierglied abgegeben | ogi sche H Si gnal unabhéngi g
von tatsachlichen nmonentanen Betrag des Wderstands i st
und daher in der offenbarten Schal tungsanordnung die
Schal t schwel | e kein sol ches Kriterium bilden kann

Auch eine Digitalisierung der aus der D2 bekannten

Schal tung kann ni cht zum beanspruchten Gegenstand
fahren. Die Lehre der D2 beschréankt sich nanmlich

ei ndeuti g auf di e Erkennung ei ner steigenden Tendenz der
Sensorsi gnal anpl i tude, die Feststellung eines bestimten
Betrags der Anderung innerhal b einer vorgegebenen Zeit
ist in der D2 nicht angesprochen, weshal b auch ei ne
Digitalisierung der aus D2 bekannten Schal tung zur
Feststell en der Steigung nicht ohne weiteres zu di esem

anderen Kriterium fihren wirde.

Di e Beschwerdefihrerin hat weiter vorgebracht, dal3 be
f ehl ender Angabe der vorgegebenen Zeitspanne im
Anspruch 1 auch ein Wert anndhernd an Nul

ei ngeschl ossen werde und somt ebenso wie in der D2
schon di e kleinste Anderung des Signals des Sensors

er kannt und verwertet werden konne.

Hi erzu mul3 beridcksichtigt werden, dal3 es bei der
vorl i egenden Erfindung umeine Einrichtung geht, die auf
Nasse (Regen) auf der Aullenseite eines Fahrzeugs
anspricht, weshal b ei ne Anderung des Betrags der Nisse
praktisch nur innerhalb eines Zeitrauns, der wesentlich

groRer als Null ist, zu berlcksichtigen ist.

Da der weiter verflugbare Stand der Techni k nicht naher
kommt als die D2 und zum ndest ei ne Berucksichtigung des

Betrags der Anderung des betreffenden Paraneters in

2806. D
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Abhangi gkeit von der ermttelten Feuchtigkeit bei der
Anst euerung ei nes Fahrzeugzubeho6rs ohne Vorbild ist, ist
der Cegenstand nach Anspruch 1 des angefochtenen Patents
neu i m Sinne des Artikels 54 EPU

Erfinderische Tatigkeit

Bei der Einrichtung nach der D2 wird ein Einschaltsignal
des Schei benwi schernotors nur dann erzeugt, wenn

ober hal b ei ner vorgegebenen AnplitudengrodfRe des
Sensorsignal s auch eine zeitliche Amplitudenzunahme im
Sensorsignal vorliegt. Nachteilig bei einer solchen
Vorrichtung ist, dall sie bereits bei Kkleinsten
Feuchti gkei t sanderungen auf der Schei be ei ne erneute
Ausl 6sung des Schei benwi schernotors bew rkt, obwohl eine
sol che Ausl 6sung nicht erforderlich ware (siehe

Spalte 2, Zeilen 19 bis 24 des angefochtenen Patents).

Ausgehend von der bekannten Einrichtung fir die
Steuerung eines Antriebsmttels fir ein Fahrzeugzubehor
nach der D2 |iegt dem Gegenstand des Anspruchs 1 des
angef ocht enen Patents di e Auf gabe zugrunde eine
derartige Einrichtung so weiterzuentw ckel n, dal} sie den
beschri ebenen Nachteil nicht aufweist (siehe Spalte 3,
Zeilen 17 bis 20 des Patents).

Di ese Aufgabe wird durch die in Anspruch 1 angegebenen

Mer kmal e gel 6st.

Dadurch, dal als Kriteriumfir die Ausl 6sung des
Steuersignals fir das Antriebsmttel des Fahrzeug-
zubehors (Schei benwi scher not or oder Schi ebedach) der

Bet rag der Veranderung des Sensorsignals bericksichti gt

2806. D
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wi rd, kann verm eden werden, dafl} nicht relevante
Feuchti gkei t sanderungen ei ne Ausl 6sung des
Antriebsmttels bewirken. Der festgel egte bestimte
Betrag der Anderung wirkt quasi als Enpfindlichkeits-
danpfer und kann so ein unnotiges Betatigen z. B. des
Schei benwi schers verhindern (siehe Spalte 21, Zeile 26
bis Spalte 22, Zeile 1).

W e bei der Neuheitspriufung schon festgestellt wurde,
enthalt die D2 keine O fenbarung ei nes auf dem Betrag
der Signal anplitudendnderung basi erenden Kriteriuns fir
di e Ansteuerung des Antriebsmttels. Sie enthalt
ebenfal I s keinen Hinweis in R chtung eines sol chen
Kriteriunms fur die Einschaltung des Antriebsmttels,
zumal die in D2 offenbarte Vorrichtung die LOsung eines
ganz anderen Problens, nadmich das Unterschei den

zwi schen Beregnung und Wasserschlieren und das

Abschal ten der Schei benw scher bei Vorhandensein von
Wasserschlieren, (siehe Seite 2, Zeile 21 bis Seite 3,
Zeile 11) betrifft.

Di e Beschwerdef dhrerin hat noch vorgebracht, dal es
kei ner erfinderischen Tatigkeit bedlrfe, einen
Schwel | enwert zu erhoéhen, umdamt die Enpfindlichkeit

ei ner Schal t anordnung her abzuset zen.

Ei ne sol che Argunentation setzt jedoch schon voraus, dal3
Nachteil e der in D2 beschriebenen Vorrichtung auf eine
zu grofRe Enpfindlichkeit zurickzufihren sind. D ese
Erkenntnis ist weder imH nblick auf die der D2

zugr undel i egende Auf gabe noch direkt aus der dort

of fenbarten Losung abzul eiten, so dal} di eser Ei nwand der

Beschwerdef ihrerin als auf einer rickblickenden
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Betrachtung in Kenntnis der Erfindung basierend

zur ickgew esen werden nuf3.

Zusammenf assend kommt di e Kammer zu dem Ergebnis, dal3
di e entgegengehal tene Druckschrift D2 weder fiur sich
noch in irgendwel chen Konbi nati onen mt den anderen

ent gegengehal t enen, aber i m Beschwerdeverfahren nicht
mehr aufgegriffenen Dokunmenten sowi e in Verbindung mt
dem ei nem Fachmann zu unterstell enden Wssen dem
CGegenstand des Anspruchs 1 imH nblick auf das
Erfordernis der erfinderischen Tatigkeit patenthindernd
ent gegensteht (Artikel 56 EPU), so daR das Patent auf
der Basis des erteilten Anspruchs 1 Bestand haben kann.

Best andsf &hi g si nd auch di e abhéangi gen Anspriche 2 bis
23, die vorteil haften Ausgestal tungen des Gegenst andes
des Anspruchs 1 beinhalten (Regel 29 (3) EPU).

Antrag auf Kostenverteilung

Di e Beschwerdegegnerin hat ihren Antrag, der
Beschwer def hrerin die Kosten fur die mindliche

Ver handl ung auf zuerl egen, damt begrindet, dall die Sache
kl ar und entschei dungsreif war und daher auf eine

mindl i che Ver handl ung hatte verzichtet werden kdnnen.

D e Kammer wei st hierzu darauf hin, dalR nach

Artikel 116 (1) EPU jeder Beteiligte das Recht hat,

sei ne Sache mindlich vor den Instanzen des Européai schen
Pat entants vorzutragen. Di e N chtgewahrung ei nes sol chen
Antrags wirde ei ne Verwei gerung des rechtlichen Gehoérs
darstellen. Es ist dabei nicht zu priafen, ob die

Ver handl ung obj ektiv sachdienlich ist. D e Frage der
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"Not wendi gkeit" eine Sache in einer nundlichen

Ver handl ung vorzutragen, liegt somt imErnessen des
antragstell enden Beteiligten, das allerdings nicht

m Bbr auchl i ch ausgeubt werden darf.

GemalR Artikel 104 (1) EPU tragt im Ei nspruchsverfahren
jeder Beteiligte die i hmerwachsene Kosten sel bst,
soweit nicht die Ei nspruchsabteilung oder die

Beschwer dekanmmer, wenn und soweit dies der Billigkeit
entspricht, Uber die Verteilung der Kosten, die durch
di e mindl i che Ver handl ung oder ei ne Bewei sauf nahne
verursacht worden sind, nach MalRgabe der

Ausf Uhrungsor dnung anders entschei det.

Nach der standi gen Recht sprechung der Beschwer dekanmern
i st die Voraussetzung der Billigkeit dann gegeben, wenn
Kosten schul dhaft durch |leichtfertiges oder gar
boswi | I'i ges Handel n verursacht werden (siehe 79/88 vom
25. Juli 1991, Punkt 9.2).

I mvorliegenden Fall hat die Beschwerdef tUhrerin

| ediglich von i hrem Recht, eine mindliche Verhandl ung zu
beant ragen, Gebrauch gemacht und es ist nicht zu

er kennen, dald sie hierbei m Bbrauchlich gehandelt hat,
was Ubrigens auch von der Beschwerdegegnerin nicht
behaupt et wurde. Es besteht daher imvorliegenden Fal
kein Anl a3, von dem Prinzip, dall jeder Beteiligte seine

Kosten sel bst tréagt, abzuwei chen.

| m tGbrigen ist die Kamrer der Meinung, dafld i m
vorliegenden Fall die Diskussion in der mindlichen
Ver handl ung durchaus zur Kl arstellung der Sache

bei getragen hat, insbesondere weil der Gegenstand nach
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Anspruch 1 nicht ohne weiteres verstanden werden konnte
und eine Interpretation nach Artikel 69 EPU notwendig
war. Hierbei wurde festgestellt, dalR zum ndest einige
der als zur Erfindung gehdrend bezei chneten

Ausf Uhrungsbei spi el e nicht die Merkmal e des

kennzei chenden Teils des Anspruchs 1 aufweisen, was bei
der Erteilung des Patents of fenbar Ubersehen wrde.

Ei ne weitere D skussion war erforderlich, um
festzustel l en, ob der CGegenstand des Anspruchs 1 auch
ohne ein konstruktiv vol | standi ges Ausf thrungsbei spi el
vom Fachmann verstanden und ausgef Uhrt werden konnte
(siehe Punkte 3 bis 3.3 Entscheidung).

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. Di e Beschwerde wird zurickgew esen
2. Der Antrag auf Kostenverteilung wird zurickgew esen.
Der Geschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:
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