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Sachverhalt und Antréage

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Zurickwei sung der
eur opéai schen Pat entannel dung Nr. 94 911 084.5, die
urspringlich als international e Annmel dung ei ngerei cht
und unter der Numrer WO 94/ 21504 vero6ffentlicht worden
ist. Die Zuriuckwei sung durch die Pridfungsabteilung ist
auf mangel nde erfinderische Tatigkeit des Gegenstands
der Anspriche 1 bis 13 gegentuber dem mt fol genden
Dokunent en nachgew esenen Stand der Techni k gest it zt:

D1: S| GNAL & DRAHT, Bd. 79, Nr. 1-2, 1987; Darnstadt,
DE; Seiten 31 - 39; LENCGEMANN et al.
"Aut omat i sche Rottenwarnsystene - von der
kol | ektiven zur individuell en Warnanl age”

D2: US- A-3 411 036.

Al's weiteren Grund fiar die Zurickwei sung der Annel dung
fahrt di e angefochtene Entschei dung ei nen Verstol3 gegen
Artikel 123 (2) EPU an, indem durch Anderung des
ursprungli chen Anspruchs 1 das Merknal gestrichen wurde,
dal3 die Zentral einheit mt "weithin wahrnehnbaren"

War nanzeigern fur Stoérbetrieb versehen ist.

. Di e der angefochtenen wi e auch der vorliegenden
Ent schei dung zugrundel i egenden unabhangi gen Anspriche 1,
10 und 14 haben fol genden Wortl aut:

1. "Vollautonatisierbare, tragbare, optische
Rot t enwar nanl age zur Warnung von in einemdeis (AG
NG beschéaftigten Personen vor dem Herannahen ei nes
Schi enenf ahr zeuges, unfassend

- mndestens eine externe CGebereinrichtung (E), zur
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Erf assung des herannahenden Schi enenf ahrzeuges,

- eine vom Strometz und/oder mt Akku
beauf schl agbare Zentral einheit (Z) mt einer
Anl agenst euerungsl ogi k fur das Erfassen eines
Cebersi gnal es, zur Ansteuerung von Warnanzei gern
fir Regel - und Stoérbetrieb und zur Uberwachung
der Stronversorgung sSow e

- Warnanzeigern (L, L1, L2, 1, 12, 17),

wobei die Zentraleinheit (Z) selbst mt

War nanzeigern fur Stoérbetrieb, unfassend redundant
ausgel egte Schal | geber (17) und m ndestens eine
Blitzl euchteinrichtung (1), versehen ist, die Regel-
War nanzei ger als Blitzleuchteinrichtungen (L, L1,

L2, 12) ausgebildet und di e Gebereinrichtungen (E)
Zentral ei nheit (Z) und Warnanzei ger, sow e
gegebenenfal | s ei n externes, nmanuell bedi enbares und
mt der Zentral einheit koppel bares Steuerpult, durch
Kabel (14) mteinander verbunden sind, die
wasser di cht e Verbi nder aufweisen.”

"Verwendung einer Blitzleuchteinrichtung (L, L1, L2,
1, 12), unfassend ein wasserdi chtes Leuchten- Gehduse
mt einer Blitzlanpe und ei ner

Funkt i onstiber wachungsei nrichtung fur die Blitzlanpen
und/ oder eine bei Defekt einer ersten Lanpe

ausl 6sbare Unschal teinrichtung fir eine zweite Lanpe
I m Leucht en- Gehause al s Warnanzei ger fur

Rot t enwar nanl agen. "

" Anor dnung, gekennzeichnet durch alle oder einzel ne
neue Merkmal e oder ei ne Konmbi nati on of fenbarter
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Mer knmal e. "

Der Beschwerdef ihrer hat in seiner Beschwerdebegrindung
i mwesent|ichen vorgebracht, dalR D1 und D2 kei ne
Blitzleuchteinrichtungen als (ausschliellich) optische
Regel - War nanzei ger fir Rottenwarnanl agen nahel egten. D1
of f enbare Drehl euchten in Verbindung mt akustischen
Regel war nanzei gern. D2 betreffe Blitzleuchten fair
Leuchtt irnme und ware al s gattungsfrender Stand der
Techni k vom Fachmann gar nicht in Betracht gezogen

wor den. Di e angefochtene Entschei dung stitze sich
aulBer dem auf ei ne unbew esene und vom Beschwer def threr
bestrittene Behauptung, dal Blitzleuchten als

War nanzei ger an Bahniber gdngen oder bei Stralenarbeiten
al | genei n bekannt gewesen sei en.

Di e vorliegende Annel dung sei auch nicht unzul assig
erweitert worden, da sich die strittige Anderung auf die
urspringl i che Beschreibung (Seite 6, Zeilen 1 und 2,
sow e Seite 17, Zeilen 33 und 34 und Figur 7) stiutze.

Die Kanmer hat in einer der Ladung zur nundlichen
Ver handl ung bei gefigten Mtteilung auf die fol genden
wei t eren Dokunente verw esen

D3: ETR El SENBAHNTECHNI SCHE RUNDSCHAU, 7-8/1992,
Seiten 509 - 516, CAESPERLEIN et al.
"Aut omat i sche Rottenwar nanl age ARW 5/ 2"

D4 DE- A-2 829 922

D5: DE- A-3 918 874.

In dieser Mtteilung ist die vorl aufige Ansicht
geaullert, dall D4 und D5 di e Verwendung von Blitzl euchten
al s Warnanzei ger auf Baustellen und i m Ei senbahnbereich
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bel egen dirften und dall der Einsatz sol cher
Blitzleuchten fur sich genonmen nicht erfinderisch
scheine. Ein im Sinne der Beschrei bung ei ngeschrankter
CGegenst and des Anspruchs 1 mt einer Notwarnfunktion der
Blitzleuchteinrichtungen fiur Stoérbetrieb sei jedoch

nbgl i cherwei se erfinderisch. deichzeitig hat die
Mtteilung aber auch auf weitere Ei nwénde hi ngew esen,
die einer Erteilung ei nes europai schen Patents mt den
vor | i egenden Ansprichen ent gegenstehen durften,

i nsbesondere di e mangel nde Kl arheit der Anspriche 10, 14
und 5 sow e ein Ei nwand nmangel nder Einheitlichkeit der
Cegenst ande der Anspriche 1 und 10.

Nach Absendung dieser Mtteilung der Kanmer hat ein
Dritter mt Schreiben vom 26. August 1999 Ei nwendungen
er hoben (Artikel 115 EPU), auf die Loschung des
paral | el en deutschen Gebrauchsnusters auf merksam gemacht
und ei ne Kopi e des Beschl usses des Deutschen Patent- und
Mar kenant es Gom 93 04 748 L6 | 169/97 eingereicht. Mt
Schrei ben vom 31. August 1999 hat der Dritte weiter ein
Fi r menpr ospekt eingereicht und die Ansicht vertreten,
daR der in der Mtteilung der Kamrer vorgeschl agene
Gegenstand auch nicht erfinderisch sei.

Mt Schrei ben vom 16. Novenber 1999 hat der Vertreter
des BeschwerdefUhrers die Vertretung i n dem anhéngi gen
Ver fahren ni edergel egt. Der Beschwerdef dhrer hat zur
Mtteilung der Kammer oder zu den Ei nwendungen des
Dritten nicht Stellung genommen und ist auch zur
nundl i chen Ver handl ung, di e gemal3 Ladung am 12. Januar
2000 stattgefunden hat, nicht erschienen.

Nachdem den mt der Beschwer debegr indung vor gel egten
Ant rdgen des Beschwerdef thrers auf ntindli che Ver handl ung
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und auf H nwei se der Kanmmer zu nbglichen
Anspruchsfassungen ent sprochen worden ist, verbl ei ben
die Antré&ge des Beschwerdefuhrers, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und di e Annel dung an die

Pr Gf ungsabt ei | ung zur weiteren Bearbeitung

zur uckzuver wei sen.

Ent schei dungsgr inde
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Di e Beschwerde ist zul assig.

Nach Artikel 111 (1) EPU liegt es im Ermessen der
Beschwer dekanmer, ob sie die Angel egenheit zur weiteren
Ent schei dung zur tckverwei st oder ob sie im Rahnmen der
Zust andi gkeit des Organs tatig wird, das die

angef ocht ene Entschei dung erl assen hat. |Im Ex-parte-
Ver fahren geht es um di e Voraussetzungen fur die
Erteilung eines Patents und di e Beschwerdekamrer i st
dabei weder auf die Uberprifung der G inde der

angef ocht enen Ent schei dung noch auf die dieser

Ent schei dung zugrundel i egenden Tat sachen und

Bewei smttel beschréankt. Cb di e Beschwerdekamer sel bst
entschei det, hat sie nach pflichtgemiliem Er nessen zu
ent schei den (siehe G 10/93, ABlI. EPA, 1995, 172,

Punkte 3 bis 5).

Mt der Mtteilung der Kamrer ist der Beschwerdef Ghrer
auf di e mangel nde Kl arheit der vorliegenden Anspriche
(Arti kel 84 EPU) hingewi esen worden. In der vorl aufigen
Beurteilung der weiteren Patentierungsvoraussetzungen
ist in der Mtteilung davon ausgegangen worden, dal

di ese Anspriuche im Sinne der Beschrei bung kl argestellt
wir den. Ei ne Entschei dung dar dber, ob die
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Vor ausset zungen fur die Erteilung eines Patents gegeben
sind, setzt jedoch eine deutliche Festl egung des
Gegenst andes, fur den Schutz begehrt wird, voraus. Dies
I st zum ndest fir die Anspriche 10 und 14 nicht der
Fal | .

Anspruch 10 ("und/oder") gibt nicht deutlich an, fr

wel che Konbi nation von Merkmal en Schutz begehrt wird, da
der Ausdruck "oder" in der gewdhlten Fornulierung keine

ei ndeutigen Alternativen festlegt. Es sind zum ndest die
f ol genden Vari anten nbglich:

a) "unfassend ein wasserdi chtes Leuchten-CGehause mt
ei ner Funktionsuberwachungsei nrichtung fir die
Blitzl anpen oder eine ... Urschal teinrichtung", oder

b) "unfassend ein wasserdi chtes Leuchten-Gehduse m t
ei ner Funkti onsuberwachungsei nrichtung ... oder eine
Urschal tei nrichtung" (Alternativen durch die

Kammer in Fettdruck hervorgehoben).

Bei de Vari anten sind technisch sinnvoll, so daR Zwei f el
ver bl ei ben, fir welche der Varianten Schutz begehrt
W rd.

Anspruch 14 | egt weder hinsichtlich der einzel nen
Merkmal e ("neue Merkmal e", "offenbarter Merknal e") noch
hi nsichtlich der beanspruchten "Konbi nation" ("alle oder
ei nzel ne") deutlich fest, fur welchen Gegenstand Schutz
begehrt w rd.

Da der Beschwerdef threr di ese Mangel nicht beseitigt hat
und di e Kammer an di e vom Annel der vorgel egte oder
gebi | li gte Fassung gebunden ist (Artikel 113 (2) EPU),
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sind di e Voraussetzungen fur die Erteilung eines Patents
auch dann ni cht gegeben, wenn die in der angefochtenen
Ent schei dung angef Uhrten Zur tckwei sungsgr inde ni cht
zutrafen. Eine Priufung dieser oder weiterer Giunde, die
einer Erteilung eines Patents entgegenstehen, erubrigt

si ch daher.

5. Da die Frage der Kl arheit der schon der Priifungs-
abteilung in dieser Fassung vorgel egten Anspriche kei ner
weiterer Ermttlungen bedarf und da der Beschwerdef threr
ni chts unternomren hat, die Voraussetzungen fir die
Erteilung eines Patents zu erfillen, entscheidet die
Kanmer in Ausubung ihres Ernessens sel bst und weist die
Beschwer de zur tck

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wi rd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

M Ki ehl W J. L. \Weeler
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