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Di e Beschwerde richtet sich gegen die Zurickwei sung der
Pat ent anmel dung Nr. 92 115 453.0. Di e Entschei dung der
Praf ungsabtei l ung i st damt begrindet, dal3 der
CGegenstand des am 30. Novenber 1995 tel ef oni sch

verei nbarten Anspruchs 1 (Anlage zum Bescheid vom

15. Februar 1996), auf dessen G undl age die Erteilung
ei nes Patents beantragt wurde (siehe Punkte 5 und 6 der
angef ocht enen Ent schei dung), gegentber der O fenbarung
des Dokunents D3 (Patent Abstracts of Japan, Band 13,
Nr. 164 (E-745) 1989, 26. Dezenber 1988 & JP-A-63316919)
nicht neu sei. I mVerfahren vor der Prufungsabteil ung
wur de unter anderem auch Dokunment D1 (EP-A-0 189 340)

genannt .

Der Beschwerdefihrer legte mt der Beschwerdebegrindung
vom 14. Oktober 1996 neue Anspriche 1 bis 5 vor und
beantragte, ein Expertengutachten einzuholen, die

Zur uckwei sung auf zuheben und ein Patent auf der

Grundl age der neuen Anspriche zu erteilen. Zur Stitzung
seiner Argunente reichte er eine auszugswei se
Uber set zung des Dokuments D3 ins Englische sow e

f ol gende weiteren Dokunente ein:

D4: BALI GA, B.J., "Mdern Power Devices", 1987,
JOHN W LEY & SONS, New York, US, Seiten 409 - 410

D5: MOHAN, N. et al, "Power Electronis: Converters,
Appl i cations, and Design", 1989, JOHN WLEY &
SONS, New York, US, Seiten 462 - 467 und
520 - 532.
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Die Kammer informerte den Beschwerdefihrer in einer
Mtteilung vom 29. Juni 1998, dall sie die Einhol ung

ei nes Expertengutachtens in Anwendung des

Artikels 117 (3) EPU nicht fur erforderlich halte. Der
Beschwer def Ghrer wur de aufgefordert, anschei nende

W der spriche zw schen seinen Antré&agen und Ausf dhrungen
kl arzustel l en. Weiter wurde dargel egt, dal3 der
CGegenstand des Anspruchs 1, wie er der angefochtenen

Ent schei dung zugrunde | ag, nicht neu zu sein scheine und
dall das zusatzliche Merkmal des neu vorgel egten
Anspruchs 1 ("Komuti erungsvorgang von der Durchlal3- in
di e Sperrphase") noglicherweise in dem Dokunent D3

of fenbart oder nahegel egt sei. Um di ese Frage zu kl aren,
wur de di e Anforderung einer vollstandi gen Ubersetzung

angekundi gt .

Es wurde ferner darauf hingew esen, dall auch di e Neuheit
des Anspruchs 1 gegenuber dem Stand der Techni k nach
Dokurment D1 fraglich sei und dal3 wesentliche, vom
Beschwer def Uhrer geltend genachte Unterschi ede ohne ei ne
Kl arstel l ung der Anspriuche nicht zutrafen. D e

Pat ent f &hi gkeit ei nes entsprechend kl argestellten
Anspruchs 1 wurde, abhangig vom Inhalt der Ubersetzung,

in Aussicht gestellt.

Mt einer weiteren Mtteilung der Kanmer vom

7. Septenber 1998 wurde dem Beschwer def Uhrer eine

vol | st andi ge engli sche Ubersetzung des Dokunents D3
zugesandt, auf die imfolgenden als D3' Bezug genonmen
wrd. Die Mtteilung verwies in einer Schlul3fol gerung

fdar di e vorangehende Mtteilung darauf, daR D3' Kkeine



VI .

- 3 - T 0978/ 96

H nwei se auf ein unterschiedliches "Abschal tverhal ten"
oder auf eine "Verwendung als Freil aufdi ode" zu

ent nehnmen sei en. AbschlielRend wurde nochrmal s auf den
unt erschi edl i chen Abschal t vorgang und ei ne nogli che
Patenterteil ung bei entsprechender Klarstellung der
Anspr iuche hi ngew esen

Mt Schrei ben vom 10. Dezenber 1998 nahm der
Beschwer def tUhrer zu den Mtteilungen der Kammer Stell ung
und beantragte:

" Auf heben des Zur ickwei sungsbeschl usses” und "Erteil ung
ei nes Patentes auf der G undl age der Anspriche vom
29. 11. 1995".

Hi | fswei se wurde beantragt, die Patentierbarkeit erneut
durch eine Prifungsstelle bei m Europai schen Pat ent ant

prufen zu | assen.

Der gemald dem |l etzten Antrag (Ziffer V supra) geltende
Anspruch 1 hat fol genden Wortl aut:

"Freil auf di odenei nrichtung (10) fir einen ein
schal t bares Bauel enent auf wei senden Konmmuti erungskrei s,
best ehend aus zwei Di oden, wovon die eine Diode (12) ein
relativ weiches Schaltverhalten bei dem Kommuti erungs-
vorgang und die parallel geschaltete zweite D ode (14)

ein relativ hartes Schal tverhalten aufweist."”

Di esem Anspruch schlielRen sich die abhangi gen

Anspriche 2 bis 5 an.
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Der Beschwerdef dhrer argunentiert imwesentlichen we

fol gt:

Di e Unterschiede zw schen der aus Dokunment D3 bekannten
Ei nrichtung und dem Gegenstand der vorliegenden

Annel dung seien in der angefochtenen Entschei dung
fachlich falsch bewertet. Das bekannte Di odenpaar (D,
D) sei nicht Teil einer Freilaufdi odeneinrichtung,
sondern Teil eines "snubber-circuits", bei dem es nicht
auf das Ausschal tverhalten, sondern auf das

Ei nschal tverhal ten der Di oden ankomme. Eine der beiden
bekannten Di oden (D) sei eine Netzdiode, die wegen der
hohen gespei cherten Ladung ein hartes Abrei3en des
Rickstronms erzeuge und die der Fachmann daher nicht als
Frei | auf di oden ei nset ze.

D e vorliegende Freil aufdi odeneinrichtung habe die

Auf gabe, das "Reverse-Recovery-Verhalten" zu verbessern.
Bei de Di oden seien schnelle D oden, w e dies bei

Frei |l auf di oden sein misse. Fur den Durchschnittsfachmann
sei der Begriff Freilaufdi ode ausreichend definiert. Es
sei unnotig, weitere redundante Merkmal e i m Anspruch

hi nzuzuf Ggen, uber die der Fachmann hi nwegl ese. Die
Konmuti erung in Schal t ungsanordnungen sei an die

Exi stenz von Freil auf di oden gebunden. Di e Prazisierung,
dall es sich um den Reverse-Recovery-Vorgang handl e,
zusatzlich zum Begriff Konmutierung fur Freil aufdi oden,
ertbrige sich daher. Denn es komme auf den fachlichen
Gehalt des Anspruchs und nicht auf formalistische G Unde
an. Auch andere Hauptanspruchsfornmnulierungen seien
erfinderisch, wenn sie keine Verfal schung des

erfinderi schen Gedankens bei nhal t en.

0165. D
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Ent schei dungsgr inde

2.

3.

21

2

21

2

Di e Beschwerde ist zul assig.

Zu den vorgenommenen Anderungen:

Die imgeltenden Anspruch 1 gegenuber dem urspringlich
ei ngerei chten Anspruch 1 vorgenommenen Ander ungen
("Komuti erungskrei s" statt "Konmutierungszweig" und die
Ei nf tgung "relativ" vor "weiches" und "hartes

Schal tverhalten") sind fur den Fachmann aus der

Beschrei bung der Kommuti erungsvor gadnge anhand der
Figuren 5 und 6 der Annel dung in der urspringlich

ei ngerei chten Fassung unm ttel bar ent nehnbar.

Ei ne Priufung der weiteren Anderungen auf ihre
Zul assigkeit unter Artikel 123 (2) EPU eriibrigt sich im
Hi nblick auf das Ergebnis des Verfahrens.

Zur Frage der Auslegung des Anspruchs 1:

Artikel 84 EPU | egt fest, daR die Patentanspriiche den
Gegenst and angeben missen, fur den Schutz begehrt w rd.
Dazu missen sie unter anderem deutlich sein.

Regel 29 (1) EPU fuhrt dazu aus, daR dies durch Angabe
der techni schen Merkmal e der Erfindung zu erfol gen habe.
Regel 29 (2) EPU erwahnt die dafir vorgesehenen
unterschi edl i chen Kategorien (Erzeugnis, Verfahren,

Vorri chtung oder Verwendung).

Dabei niissen di e Patentanspriche die techni schen
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Merkmal e der Erfindung so eindeutig definieren, dald der
beanspruchte Bereich festgelegt und ein Vergleich mt
dem St and der Techni k angestellt werden kann, um

si cherzustell en, dalR die beanspruchte Erfindung unter
anderem neu ist. Das ist nur dann der Fall, wenn der
beansprucht e Gegenstand m ndestens ein techni sches
Merkmal enthalt, durch das er sich vom Stand der Technik
unt er schei det (dazu Entschei dung G 6/88, ABI. EPA 1990,
114, Punkt 6). Ist ein Patentanspruch auf einen
CGegenstand gerichtet, so sind seine technischen Merkmal e
dessen physi kal i sche Paraneter (dazu Entschei dung

G 6/ 88, supra, Punkt 2.5), und es fehlt ihmdie Neuheit,
wenn der Cegenstand sel bst - ungeachtet seiner
Verwendung - zum Stand der Techni k gehort (dazu

Ent schei dung G 2/88, ABlI. EPA 1990, 93, Punkt 5). Nur
wenn der Patentanspruch auf eine bestimte Verwendung
gerichtet ist, sind die dabei auftretenden techni schen
Wrkungen al s Abgrenzungsner kmal e der Erfindung zu

ber ticksi chti gen.

Di e vorliegenden Anspriche richten sich auf eine

Frei | auf di odenei nri chtung. Fur di e Neuheitspriufung sind
damt nur sol che Merkmal e zu bertcksichtigen, die
anspruchsgenmald zu di eser Einrichtung - ungeachtet ihrer
nmbgl i chen Verwendung i n ei ner besonderen Schal tung -

gehor en.

Di e Auffassung des Beschwerdefihrers, dalR es bei der
Gewdhr barkeit eines Anspruchs nur auf den "fachlichen
Cehalt" der Anspriche und den "erfinderi schen Gedanken"
ankomme, ist daher mt dem EPU und der stéandigen

Recht sprechung der Beschwer dekanmern ni cht verei nbar.
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Zur eindeutigen Festl egung des beanspruchten

Gegenst andes erforderliche Merkmal e einer Einrichtung
kénnen auch dann nicht als uberflldssig angesehen werden,
wenn der Fachmann eine erfinderische |dee aus der

Annel dung er kennen konnte.

"Freilauf" im Sinne der vorliegenden Annel dung i st eine
Ei genschaft eines Hi|lfszweiges einer elektrischen

Schal tung, wel cher das WeiterflielRBen des Strons durch
ei ne Induktivitat in ei nem Hauptzwei g ernbglicht, wenn
der Strom i m Hauptzwei g unterbrochen w rd.

Frei |l auf di oden sind zum Bei spi el bei Rel ai sspul en,
Erregerfel dspul en von Generatoren und Unrichtern ublich.
Der Freil aufzwei g kann parallel zur Last geschaltet
sein, wwe z. B. die Dioden D, in Dokument D1 (Figuren 1
3, 4), D in Dokunent D3' oder D, in Dokument D5

(Figur 20-37 (a)). D e Freil aufdi ode kann auch parall el
zu ei nem schal t baren Bauel enment geschaltet sein (siehe
z. B. D in Dokunment D5, Figur 20-44).

Anspruch 1 beschrankt sich aber nicht deutlich auf einen
Freilaufzweig als Teil eines elektrischen Schaltkreises
(z. B. eine bestimte Anordnung der Einrichtung in einem
Komrut i erungskrei s einer elektrischen Schaltung). D e
gewdhl te Formulierung "Freil aufdi odenei nrichtung (10)

far einen ... Komutierungskreis"” unmschreibt |lediglich

ei ne bestimte Eignung der definierten Einrichtung. Ein
Anspruch auf eine Einrichtung per se wird jedoch durch

ei ne sol che Ei gnungssangabe nicht auf di ese Verwendung
beschr ankt (siehe 3.2 oben).

0165. D
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Di e beanspruchte Einrichtung spezifiziert somt aulder
den genannten Di oden weder weitere Merkmal e der

Ei nrichtung hinsichtlich der physischen Struktur (der
Bauel ement e oder ihrer Schal tkreisverbindungen) noch

wei tere Merkmal e der beabsichtigten Verwendung der

Ei nrichtung (Schal t haufigkeit, Strom, Spannungs- oder
Zei t anf orderungen), die bestimte physikalische Merknal e
der Di odeneinrichtung inplizieren kdnnten.

Das Argument des Beschwerdef ihrers, dalR bei de D oden
schnel l e Di oden sein mil3ten, da sie der Fachmann sonst
nicht als Freil aufdi oden einsetzen wirde, ist nicht
uberzeugend. Weder sind sol che Merkmal e i m Anspruch
explizit genannt, noch ist die Einrichtung auf eine
besti mte Verwendung von Freilaufdioden (z. B. in einem
Unrichter) beschrankt, auf die eine solche Ei nschrankung
zutreffen mag.

Ebenso kann der Ausdruck "Schal tverhalten bei dem
Kommut i erungsvor gang” nicht auf das Verhal ten bei m
Ausschal ten des Di odenstrons beschrankt werden. Denn bei
ei ner Freil aufdi odenei nrichtung setzt ein Komrutierungs-
vorgang beim Offnen eines Schalters ein und ist beendet,
wenn der ganze Strom vom Di odenzwei g Ubernomren ist. Der
ungekehrte Vorgang findet bei m Ausschalten des

Di odenstrons statt. Wahrend bei der Vorgange kodnnen

Uber spannungen auftreten (siehe D5, Punkt 19-5-1 und

Fi gur 19-9).

Die Begriffe "relativ weiches" bzw. "hartes

Schal tverhal ten" stehen fir unterschiedliche

Stromsteil heiten (siehe vorliegende Annel dung, Seite 1,

0165. D
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| etzter Absatz - Seite 2, Absatz 1 und Figur 6).

Zur Frage der Neuheit:

Das Dokument D3' offenbart eine Diodeneinrichtung,

best enend aus zwei Di oden, wovon die eine Diode (D) ein
relativ wei ches Schal tverhalten bei dem Konmuti erungs-
vorgang und die parallel geschaltete zweite D ode (D)
ein relativ hartes Schal tverhal ten aufweist. Diese

Ei genschaft der bekannten Einrichtung trifft fur den

Ei nschal t vorgang der Di odenstro6nme unbestritten zu (siehe
D3', Seite 6, |etzter Absatz; Beschwerdebegrindung,
Seite 5, Absatze 3 und 4).

Das aus Dokunment D3' (Figur 1) bekannte D odenpaar (D,
D) wird in einemH | fszwei g ei ngesetzt, der als
Freilaufzweig fir die Streuinduktivitat (1. angesehen
wer den kann, da der durch die Streuinduktivitat und
durch das schal t bare Bauel enment (QL) flielRende Strom
bei m & fnen des schal t baren Bauel enents in di ese Di oden
kommutiert (D3, Seite 6, letzter Absatz;

Beschwer debegr tindung, Seite 3, Zeilen 5 bis 9 von
unten). Eine Diodeneinrichtung, die als Freilauf fur

ei nen ein schal tbares Bauel enent (Ql) aufwei senden
Konmut i erungskrei s geeignet ist, ist also auch in dem
Dokunment D3' of fenbart.

Die Einrichtung des Anspruchs 1 ist somt nicht deutlich
von dem unt er schei dbar, was nach Dokunment D3' zum St and
der Techni k gehoért, auch wenn di e bekannte Einrichtung
al s snubber-circuit verwendet wird. Der beanspruchte
Gegenstand kann folglich nicht als neu gelten

0165. D
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(Artikel 54 (1) EPU), und die Anmel dung erfillt nicht
das Erfordernis des Artikels 52 (1) EPU

Das Européi sche Patentant hat sich bei der Pridfung an
di e vom Annel der vorgel egte oder gebilligte Fassung der
Annel dung zu halten (Artikel 113 (2) EPU). Der
Beschwer def Uhrer hat trotz deutlicher H nweise der
Kanmer auf mangel nde Neuheit des Gegenstandes ohne

ent sprechende Kl arstellung ei nen unabhéngi gen Anspruch 1
zu sei nem Haupt antrag gemacht, der breiter gefaldt ist,
al s di e Fassung, die der angefochtenen Entschei dung
zugrunde | ag (wel che zuséatzlich spezifiziert:

"Konmuti erungszweig mt einem schal tbaren Bauel enent"),
und di e Fassung, die mt der Beschwerdebegrindung

ei ngerei cht wrde (wel che zuséatzlich spezifiziert:
"Schal tverhal ten bei dem Konmuti erungsvorgang von der
Durchl a3- in die Sperrphase").

Da di e vorgel egte Fassung des Anspruchs 1 nicht
gewahr bar ist, ertbrigt sich eine Bericksichtigung
anderer nicht eindeutig vom Annel der gebilligter

Fassungen sow e der abhangi gen Anspriche 2 - 5.

Fur eine erneute Priufung der Patentierbarkeit durch eine
Priaf ungsstell e, also eine Zurickverwei sung der

Angel egenheit an di e Prifungsabteilung zur weiteren

Ent schei dung (Artikel 111 (1) EPU), sieht die Kamer im

vorl i egenden Fall Kkeine Veranl assung.
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Der Beschwerdef ihrer hat sel bst darauf hingew esen, dal
sich der vorliegende Anspruch 1 fachlich nicht von dem
urspringlich eingereichten Anspruch 1 unterschei det
(Schrei ben vom 10. Dezenber 1998, Seite 2, Absatz 1).

D e Prifungsabteilung hat den Gegenstand di eses
Anspruchs in i hrem Bescheid vom 8. August 1995

(Punkte 4.1 bis 4.4) als nicht neu angesehen. D eser
Ansicht hat der Annelder mt Schrei ben vom

5. Septenber 1995 (Seite 1, Absatz 1) "vollinhaltlich"
zugestimt und neue Anspriche eingereicht. Da dem

wei teren Prifungsverfahren weiter eingeschrankte

Anspr iche zugrunde | agen, die schliel3lich zur

Zur uckwei sung der Annel dung durch di e Prifungsabteil ung
fahrten, hat der Annelder bereits vor beiden Instanzen
Gel egenheit gehabt, den urspriunglichen Anspruch 1 prufen

zu | assen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Der Geschaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

N. Maslin W J. L. \Weeler
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