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Sachverhalt und Antréage

2582.D

Das européi sche Patent EP-0 660 944 (Annel denumer
93 918 936.1) wurde w derrufen

Di e Einspruchsabteil ung begrindete i hre Entschei dung
damt, dall der Fachmann unter Berlcksichtigung der
f ol genden Druckschriften:

El: Bedi enungsanl ei tung Leitz Scanni ngti sch SCAN 2000
der Firma Leitz vom 18. 10. 1985;

E2: Ei nspruchsschriftsatz der Firma Leitz gegen
DE - PS 3607379.2-51 vom 15. 10. 1987;

D4: DE-C-3 607 379;
E5: DE-C-3 330 476 und
E11: US- A-5 000 555

ohne erfinderisch tatig werden zu missen zum bean-
spruchten M kroskop gel angen konnte (Artikel 56 EPU)

Cegen di ese Entscheidung hat di e Beschwerdef ihrerin
(Pat enti nhaberin) Beschwerde erhoben.

Es wrde am 18. Septenber 2002 mindl i ch verhandelt,
wobei auller den oben angegebenen Druckschriften
i nsbesondere noch fol gende bericksichtigt wurden:

E3: CGebrauchsanl ei tung ZEI' SS, | nspektionsm kroskop
Axi onbs mt dem Aufdruck auf der letzten Seite
"G 42-385-d Printed in West-CGermany Tl 2/89, To"
und
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E13: US- A-5 008 536.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag).

D e Patentanspriche in der erteilten Fassung wei sen
ei nen ei nzi gen unabhangi gen Anspruch auf, der w e folgt
| aut et:

"1. Mkroskop (1) mt einemnotorischen Fokussierantrieb
(4), einemmt einem Encoder (6) verbundenen Tri ebknopf
(2) als Handhabe zur Fokusverstellung, mt einer

St euereinrichtung (3) zur Ansteuerung des

Fokussi erantriebs (4), wobei die Steuereinrichtung (3)
di e durch die Drehung des Triebknopfes (2) ausgel 6sten
Encoder - |1 mpul se zur Ansteuerung verwendet und mt
weiteren Antriebsnotoren zur Steuerung von notorisch

st euer baren M kroskopel enent en, dadurch gekennzei chnet,
dal am M kroskopstativ (5) Schalter (7; 11; 15; 19; 21)
zur wahl wei sen Ver bi ndung der Steuereinrichtung (3) mt
m ndest ens ei nem der besagten Antriebsnotore (9; 14; 18;
23; 24) vorgesehen sind, so dall durch Drehen des

Tri ebknopfes (2) wahl wei se einer dieser Antriebsnotore
(9; 14; 18; 23; 24) gesteuert wird."

Hi | f swei se beantragte di e Beschwerdefidhrerin die
Aufrechterhal tung des Patents in geandertem Unfang auf
der Grundl age weiter eingeschréankter Fassungen des
Anspruchs 1 gemal3 demin der Ei nspruchsverhandl ung
Uberreichten ersten Hilfsantrag bzw. den mt der
Beschwer debegr tindung ei ngerei chten Hil fsantragen 1 und 2
als Hilfsantrdge 2 und 3.

| hrerseits beantragte di e Beschwerdegegnerin

2582.D Y A
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(Ei nsprechende) di e Zurickwei sung der Beschwerde der
Pat ent i nhaberi n.

D e Entschei dung der Kammer wurde am Ende der nuindlichen
Ver handl ung ver kundet .

Zur Stutzung ihrer Antrage vertrat di e Beschwerde-
fdhrerin die Auffassung, dald der von einemnit einem
Scanni ngti sch gemal3 Druckschrift Dl versehenen M kroskop
ausgehende Fachmann nicht in naheliegender Wise zu dem
beanspruchten M kroskop gel angen konnte.

Di e Druckschrift E2 erwdhne zwar die Mglichkeit, den
zur Steuerung des aus der Druckschrift Dl bekannten

M kr oskops bestimten Joystick durch ein drehbewegliches
El ement zu ersetzen. Die Druckschrift D2 bestehe jedoch
aus ei ner bei m Deutschen Patentant eingereichten

Ei nspruchsschrift. Dall ein Fachmann sol che Ei nspruchs-
schriften bei der Suche nach Anregungen zur Verbesserung
des Standes der Technik mt einbeziehen wirde, sei aber
héchst unwahrschei nlich. Dariber hinaus wirde ein

ei nfaches Ersetzen des bekannten Joysticks durch ein

dr ehbewegl i ches El ement noch nicht zu der beanspruchten
Ausgest al tung fuhren, bei der insbesondere die Schalter
zur Unmschal tung der Funktion des Steuerel ements nicht
wie in DL an einemexternen Pult, sondern direkt am

M kr oskopst ati v angeordnet seien.

DalR die Druckschrift E3 zum Stand der Techni k gehore,
sei im Einspruchsverfahren nicht schlidssig bew esen
wor den und di e zu di esem Punkt von der

Beschwer degegnerin nachtréglich eingefihrten

Bewei smttel seien als verspatet eingereicht nicht zu
ber tiicksi chti gen. Daridber hi naus bew rke das dort
beschri ebene unschal t bare Steuerrad kei ne
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Fokusver st el | ung.

Zur Fokusverstel l ung wirde der Fachmann auch kei ne
Rol | kugel gemalR Druckschrift E5 verwenden, weil damt
ei ne prazi se Bewegung in lediglich eine R chtung nur
schwer zu erzielen sei

Die am Stativ des M kroskops genmald Druckschrift E11
angebrachten Schal ter Ubten auf di e nechani sche
Fokusverstellung mttels des dort auch vorhandenen
Dr ehknopfs keinerlei Einflul3 aus.

Di e von der Beschwerdegegnerin zur Statzung ihres
Antrags vorgetragenen Argunente kénnen wi e fol gt
zusamengef aldit wer den

Di e Druckschrift E3 und das entsprechende | nspektions-

m kroskop des Typs Axi onps seien nehrere Jahre vor dem
Annel dungsdat um des Streitpatents der Offentlichkeit
zugéngl i ch gewesen. Als weitere Bel ege dafir reichte die
Beschwer degegnerin mt ihrer Ei ngabe vom 16. August 2002
noch ei ne englische Fassung der Druckschrift E3 sow e
ei n Produktinformationsblatt zu di esem M kroskop mt dem
Auf druck "W18061" nach.

Zur Frage, ob die Einspruchsschrift E2 zu dem fir den
Fachmann rel evanten Stand der Techni k zu z&ahl en sei,
verw es sie auf die Entscheidung T 202/97 der

Beschwer dekanmer 3.5.2, gendl? wel cher ein an Mtglieder
ei ner Nor menausschul3ar bei t sgruppe versandter

Nor mungsvor schl ag als der Offentlichkeit zuganglich
gelte. AuBBerdem sei die von ihr geltend gemachte Passage
di eser Einspruchsschrift, wonach es zum handwerkl i chen
Konnen ei nes Fachmanns gehodre, den Joystick der
Druckschrift E1 durch ein drehbewegliches El enent zu
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ersetzen, welches digitale Inmpulse abgibt (vgl. Seite 5,
1. Absatz), als antlich niedergel egte Zeugenaussage

daf ir zu bewerten, was ein Fachmann am Ei ngangsdat um

di eser Einspruchsschrift als ein zu einem Joystick
aqui val entes St euerel enent angesehen héatte.

Nachdem bei fruheren, rein mechani sch arbeitenden

M kr oskopen di e Bedi enkndpfe zwangsl dufig alle am

M kroskopstativ angeordnet waren, héatte insbesondere die
Hal bl ei teri ndustri e den starken Winsch geaullert, die
Bedi enungsel enent e extern anzuordnen, um ei ne
Kont am ni erung des untersuchten Materials zu vernei den
D esem Winsch sei bei el ektroni sch gesteuerten

M kr oskopen durch di e Verwendung von externen

Bedi enpul ten ent sprochen worden. Bei Anwendungen, bei

wel chen sol che Anforderungen nicht gestellt wirden, gébe
es jedoch keinen Grund, die Bedi enkndpfe nicht in

her komm i cher Wi se in das M kroskopstativ zu
integrieren, wie z. B. in der Vorrichtung gemal
Druckschrift E11.

Der Scanni ngtisch gemal3 Druckschrift E1 wei se einen
Joystick auf, der zur Fokusverstellung ungeschaltet

wer den kdnne. Diesen Joystick hatte der Fachmann unso
mehr durch einen drehbaren Knopf gemél3 vorliegendem
Anspruch 1 ersetzen kobnnen, als damt eine

ei ndi mensi onal e Betatigung, wie sie fur die
Fokusverstel l ung notweni g sei, offensichtlich [eicht zu
erzi el en sei

Ubri gens of fenbare auch die Druckschrift E5,

i nsbesonder e deren abhangi ger Anspruch 7 in Verbi ndung
mt Spalte 3, Zeilen 23 bis 27 der Beschreibung, das
Urschal ten eines Drehgebers zw schen der Steuerung der
Bewegung ei nes Obj ekttisches und derjenigen des
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Fokusantri ebs ei nes M kroskops.

D e Verwendung ei nes Drehrades zur zwei di nensi onal en

St euerung ei nes Objekttisches sei ebenso aus der Figur 7
der Druckschrift E3 als auch aus der Druckschrift E13
bekannt .

Aus di esen Grinden richte sich der Anspruch 1 auf eine
nahel i egende Loésung der techni schen Aufgabe, einen als
vor bekannt anzusehenden unschal t baren Drehknopf zur

Fokusverstel lung in das M kroskopstativ zu integrieren.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Neuheit des Cegenstandes des Anspruchs 1 genald
Haupt antrag der Beschwer def Ghrerin

Di e Neuheit des Cegenstandes des Anspruchs 1 gemald
Haupt antrag der Beschwerdef Uhrerin ist unbestritten
Kei ne der in der Akte befindlichen Druckschriften

of fenbart ein M kroskop mt einem Triebknopf als
Handhabe zur Fokusverstellung lUber einen notorischen
Fokussi erantrieb, bei wel chem am M kroskopstativ
angeordnete Schalter zur wahl wei sen Steuerung weiterer
Antri ebsnotoren durch Drehen dessel ben Tri ebknopfes
vor gesehen sind.

3. Erfinderische Tatigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1
gemall Haupt antrag der Beschwerdef Ghrerin

3.1 GemalR Pat ent beschrei bung (vgl. Spalte 1, Zeilen 23 bis
30) geht der beanspruchte CGegenstand von dem aus der

2582.D Y A
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Druckschrift D4 bekannten und im Oberbegriff des
Anspruchs 1 definierten M kroskop aus, das einen

not ori schen Fokussierantrieb (6), einen mt einem
Encoder (18) verbundenen Triebknopf (8) als Handhabe zur
Fokusverstel l ung, eine Steuereinrichtung (14) zur

Anst euerung des Fokussierantriebs (6), wobei die

St euereinrichtung (14), die durch die Drehung des

Tri ebknopfes (8) ausgel 6sten Encoder- | nmpul se zur

Anst euerung verwendet, sowi e noch weitere
Antriebsnotoren (19) zur Steuerung von notorisch

st euer baren M kroskopel enrenten (w e ei nem notorisch
drehbaren Obj ektivrevol ver) aufweist (vgl. D4, die
Zusamenf assung, Spalte 3, Zeilen 3 bis 15 und Spalte 4,
Zeilen 53 bis 57 in Verbindung mt den Figuren 1 bis 3).

Bei dem aus der Druckschrift D4 bekannten M kroskop wird
tuber den in einem externen Bedienpult (7) angeordneten
Tri ebknopf (8) ausschlielllich die notorische
Fokusf ei nei nstel l ung gesteuert. Mt einem neben dem

Tri ebknopf (8) |iegenden Wppschalter (10) |assen sich

| ediglich die Objektive am Revol ver in beide R chtungen
wei terschalten. Die G obfokussierung erfol gt durch

Bet ati gen eines weiteren Wppschalters (12), unabhangig
von der Feineinstellung udber den Triebknopf. Wrd er fur
di e G obfokussi erung nicht benétigt, so kann der

W ppschalter (12) fir die Hell-Dunkel fel dunschrei bung
her angezogen werden (vgl. Spalte 4, Zeilen 6 bis 28). Im
Cegensat z dazu sind am beanspruchten M kroskop Schal ter
zur wahl wei sen Ver bi ndung der vom Tri ebknopf

angest euerten Steuereinrichtung mt m ndestens ei nem der
weiteren Antriebsnotoren vorgesehen, so dalR durch Drehen
des Tri ebknopfes wahl wei se ei ner dieser Antriebsnotoren
gesteuert wi rd. Dadurch kdnnen zuséatzliche M kroskop-
funkti onen Uber den Triebknopf fir die Fokuseinstellung
gest euert werden.
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Somt kann di e dem Pat ent gegenst and zugrundel i egende
t echni sche Aufgabe darin gesehen werden, die aus der
Druckschrift D4 bekannte Steuereinrichtung

wei t er zuent w ckel n.

Die in der Patentschrift sel bst niedergelegte Definition
der technischen Aufgabe, nadmich "eine Einrichtung zu
schaffen, bei der ausgehend von dem bekannten Tri ebknopf
fur di e Fokuseinstellung, zusatzliche M kroskop-

funkti onen Uber diesen Triebknopf gesteuert werden
konnen", scheint der Kanmer dagegen insofern
irrefidhrend, als sie die beanspruchte LOsung bereits
mtunfallt (vgl. Spalte 1, Zeilen 34 bis 38 der Patent-
schrift). Dies ist bei Anwendung des Aufgabe-L6sung-
Ansat zes zu vernei den (siehe dazu Rechtssprechung der
Beschwer dekanmern des EPA, 4. Aufl. 2001, Seite 123).

Nach Auffassung der Kammer liefert der in der Akte
befindliche Stand der Techni k dem Fachmann kei nen
nahel i egenden Hi nwei s auf ein wahl wei ses Verbi nden der
dem Tri ebknopf zugeordneten Steuereinrichtung mt einer
anderen Antriebsvorrichtung als mt dem Fokussi er-
antrieb, so dafl durch Drehen des Triebknopfes wahl wei se
ei n anderer Antriebsnotor gesteuert werden konnte.

Di e Druckschrift E1 beschreibt an sich lediglich einen
Scanni ngti sch, aber die Parteien sind sich daruber

ei ni g, dalB seine Verwendung i m Zusammenhang mt ei nem
notori sch gesteuerten M kroskop des Typs "Leitz-Ergol ux"
vor dem Annel dedat um des Patents bekannt war. Die
Bewegung des Scanni ngti sches wird vom Benut zer Uber

ei nen Joystick gesteuert. Uper eine Taste kann auch die
Fokussi erung wahl wei se auf den Joystick gel egt werden
(vgl. die Seiten 1 und 2). Bei dieser Steuerung erfolgt
al so di e Fokussi erung nicht Uber einen herkém i chen,
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mt der Hand tatigbaren Triebknopf, sondern uber einen
Joystick. Dazu haben di e Beschwerdegegnerin sow e auch
di e Ei nspruchsabteilung in ihrer Begrindung und gest it zt
auf eine entsprechende Aussage aus der Ei nspruchsschrift
E2 ausgefuhrt, dall der Fachmann ohne erfinderisch tatig
werden zu missen, den bekannten Joystick durch einen

Dr ehknopf ersetzen konnte.

Dem kann di e Kammer jedoch aus fol genden G inden ni cht
f ol gen:

Joysticks werden in der Regel wegen ihrer Eigenschaft
verwendet, eine Betatigung in zwei zueinander zu

ort hogonal en R chtungen zu ernbtgli chen, wobei

vonei nander unabhangi ge St euersignal e erzeugt werden,
die jeweils der Abwei chung der Lage des Joysticks von
der neutralen Position in einer dieser Richtungen
entsprechen. So wird der Joystick der Vorrichtung genald
El zur Steuerung der Bewegung des Scanningtisches in

ei ner Ebene verwendet.

Ei n drehbarer Triebknopf ernbglicht an sich eine sol che
zwei di mensi onal e Steuerung nicht und stellt daher auch
kei ne technische Alternative zu einem Joystick dar. Nach
Auf f assung der Kanmer hatte der Fachmann daher auch

kei nen nahel i egenden G und, den aus El1 bekannten und zur
X-Y Steuerung ei nes Scanni ngti sches vorgesehenen
Joystick einfach durch den beanspruchten drehbaren

Tri ebknopf zu ersetzen, wi e die Einspruchsabteil ung
annahm

D e daf ur herangezogene Aussage in der Einspruchsschrift
E2 erwahnt nicht di e Verwendung ei nes Drehrades i m Sinne
des Anspruchs 1 und wei st auch nicht darauf hin.
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Der Satz in der Einspruchsschrift E2 "Es gehort
sicherlich zum handwerkl i chen Kénnen ei nes Fachnmanns,
den Joystick etwa durch ein drehbewegliches El enment zu
ersetzen, welches digitale Inpulse abgibt, we es

bei spi el swei se schon in der zum Stand der Techni k
genannten DE-OS 33 30 476 i m Zusammenhang mt ei nem

M kr oskop of fenbart ist"” (vgl. Seite 5, 1. Absatz) -
wobei di e genannte Druckschrift der vorliegenden

Ent gegenhal tung E5 entspricht, die zur Steuerung

mehr di mensi onal er Bewegungen ausdr tcklich di e Verwendung
ei ner handel sibl i chen Rol | kugel enpfiehlt (vgl.

Spalte 3, Zeilen 22 bis 27) - bestatigt namich ganz im
Gegenteil, dalR der Fachmann unter einem "drehbeweglichem
El ement”, das den Joystick ersetzen soll, eben ein in
zwei Richtungen betéati gbares El enent in Betrachtung
gezogen hatte und kei nen ei nfachen Drehknopf.

Di e Druckschrift E3, deren oOffentliche Zugénglichkeit
von der Beschwerdefihrerin bestritten wurde, beschrei bt
ein notorisiertes Inspektionsm kroskop, dessen

Scanni ngti sch wi e bei der Druckschrift E1 Uber einen
Joystick bewegbar ist (vgl. Seite 7, Figur 7). Wenn auch
di ese Druckschrift die einzige in der Akte befindliche
Ent gegenhal tung ist, bei welcher ein auf verschiedene
Funkti onen unschal t barer Drehknopf (2) vorhanden i st,
sol|l dieser den Joystick (1) nicht ersetzen, sondern ihn
| ediglich bei der Feinsteuerung in die X-Y-Ri chtungen
erganzen. Verschi edene Tasten (3) bis (6) erlauben ein
Urschal ten der Feinsteuerung der Bewegungen in den X-Y-
Ri chtungen auf di e Feinsteuerung des Vakuuns und der
Hel I i gkeit der Lanpe. Zur Steuerung der Fokussier-
einrichtung ist ein getrenntes, in Figur 8 gezeigtes
Bedi enpul t vorgesehen, dalR dem Bedi enpult der

nachst kormenden Druckschrift D4 entspricht.
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Ent gegen den Ausf idhrungen der Beschwerdegegnerin in der
nindl i chen Ver handl ung wir de daher ei ne Anwendung der
Lehre aus der Druckschrift E3 auf die Steuerungs-
einrichtung der Druckschrift E1, die ebenfalls mt einem
Joystick versehen ist, allenfalls zur Verwendung ei nes
zuséat zl i chen unschal t baren Drehknopfs fiur Fei nein-
stel l ungen neben dem bereits vorhandenen Joysti ck
fdhren, jedoch nicht zu einem Ersetzen des unschal t baren
Joysticks durch einen unschal tbaren Triebknopf. Insofern
braucht die Frage, ob die Druckschrift E3 tatsachlich
zum rel evanten Stand der Techni k gehort, von der Kammer
ni cht weiter untersucht werden

Die bereits erwdhnte Druckschrift E5 richtet sich auf
ei ne Anordnung zur Steuerung der Bewegungen von

not or getri ebenen Vorrichtungen, wie z. B. einen

M kroskop, unter Verwendung ei ner Bet ati gungshandhabe,
bei wel cher die von der Betéati gungshandhabe gelieferten
Signale mt einem Faktor vervielfacht werden, der von
der Geschw ndi gkeit der Betati gungsbewegung abhangt
(vgl. Anspruch 1). Al's Handhabe fir eindinmensional e
Bewegungen konnen geméld Druckschrift E5 handel sibliche
Dr ehgeber di enen, wahrend es zur Steuerung

mehr di mensi onal er Bewegungen zwecknmafRi g ist, eine
ebenf al | s handel subliche Rol |l kugel zu verwenden (vgl.
Spalte 3, Zeilen 23 bis 27).

Ent gegen den Ausf idhrungen der Beschwerdegegnerin ist in
di eser Druckschrift kein H nweis auf die Mglichkeit

ei ner Umrschal tung der Handhabe zur Steuerung
unterschiedlicher Antriebe zu finden. Der auf Anspruch 1
rickbezogene Anspruch 7, auf den sich die Beschwerde-
gegnerin stiutzte, definiert zwar die Verwendung der

Anor dnung gemdl3 Anspruch 1 "zur Steuerung der Bewegung
des (bjekttisches oder des Fokusantriebs an ei nem
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M kroskop". Im Lichte der Beschreibung, in welcher

kei nerl ei Unschal tung ei ner Handhabe zw schen nehreren
Funktionen erwdhnt ist, und fur ein- bzw. zwei-

di mensi onal e Bewegungen ausdricklich jeweils

unt er schi edl i che Handhaben enpfohl en werden, konnte der
Fachmann ohne Vorkenntnis der im Streit patent

of fenbarten L6sung di esen Anspruch nur dahi ngehend
verstehen, dalR fur die Steuerung der zwei di nensi onal en
Bewegung des Obj ektivtisches ei ne Roll kugel zu verwenden
ist, wwe dies in Verbindung mt den Figuren 1 und 2
beschrieben ist, widhrend ei n handel sublicher Drehgeber
fiar die eindinmensionale Steuerung des Fokusantriebs zu
verwenden i st.

In der Druckschrift E11 wird ein M kroskop offenbart, an
dessen Stativ ein Drehknopf zur Fokuseinstell ung
angebracht ist, sow e davon unabhangi ge Druckschal ter
(10a, 10b, 10c und 10d), die so angeordnet sind, dal3 der
Benut zer sie betéatigen kann, ohne die Hand von dem

Dr ehknopf zu entfernen (vgl. Figur 1 und die

Zusamenf assung). Ein Unschal ten des Drehknopfes zur
Steuerung weiterer Antriebe wird in dieser Druckschrift
in keiner Wise erwdhnt.

Das G eiche gilt fur die Druckschrift E13, die ein

el ektroni sches M kroskop offenbart, dessen Objekttisch
Uber Mdtorantriebe (3X, 3Y) in zueinander orthogonal en
Ri chtungen verstellt werden kann. Di e Steuerung der

Mot orantri ebe unfalRt zwei Drehknopfe (11X, 11Y), also je
ei nen pro Bewegungsrichtung. Di e Verwendung zwei er

sol cher Drehknof pe kann an sich di e Verwendung ei nes

ei nzi gen, Uber Tasten unschal t baren Tri ebknopfes nicht
nahel egen. Aul3erdem of fenbart di ese Druckschrift Kkeine
Vorrichtung zur Steuerung ei nes Fokussierantriebs.
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3.3 Aus di esen Grinden stellen die von der
Beschwer degegnerin vorgetragenen Argunente die
Pat ent f &hi gkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 genald
Haupt antrag der Beschwerdef Ghrerin nicht in Frage.

4. Das G eiche gilt fur den CGegenstand der Ubrigen
Anspriche 2 bis 12 aufgrund i hres Rickbezugs auf

Anspruch 1.

Somt ist der Hauptantrag der Beschwerdef Ghrerin
gewahr bar .

Fol glich brauchen ihre Hilfsantrage nicht weiter
unt er sucht zu werden.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Das Patent wird in unveranderter Form aufrechterhalten.
Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

P. Muartorana E. Turrini

2582.D



