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Sachverhalt und Antréage
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Auf die am 26. Marz 1993 unter |nanspruchnahnme einer
schwei zeri schen Prioritat vom?7. April 1992 eingereichte
eur opai sche Pat entannel dung 93 810 221.7 wurde das

eur opai sche Patent 0 565 486 erteilt.

Gegen das erteilte Patent |egte di e Beschwerdegegnerin
(Ei nsprechende), gestutzt auf die G unde des Artikels
100 a) und c) EPU, Einspruch ein und beantragte den

W derruf des Patents.

D e Einspruchsabteilung widerrief das Patent mt ihrer
in der nundlichen Verhandl ung am 13. Dezenber 1999

ver kindeten und am 1. Februar 2000 zur Post gegebenen
Ent schei dung, weil der Cegenstand des Anspruchs 1
unzul 84ssi g geédndert worden war (Artikel 100 c) i.V.m
Artikel 123 (2) EPU).

Cegen di ese Entscheidung hat sich die Beschwerdefihrerin
(Patenti nhaberin) am 3. April 2000 beschwert und

gl eichzeitig di e Beschwerdegebihr bezahlt. Mt der am

9. Juni 2000 eingereichten Beschwerdebegrindung hat sie
i hren Antrag auf Aufrechterhaltung der Patents im
erteilten Unfang, hilfsweise mt gednderten Ansprichen,
wei terverfol gt.

D e Beschwerdekamer hat in i hrem Bescheid vom

10. Mai 2002 Zweifel geduRert, ob das in den erteilten
Anspruch auf genonmene Merkmal "in Abhangi gkeit von

vor gebbaren Paranetern” urspringlich offenbart war, aber
ei ngeraunt, dald nbglicherwei se die Zul &ssi gkeit eines
Anspruchs durch Ausfillen des so nicht offenbarten

al | genmei nen Begriffs durch offenbarte konkrete Paraneter
hergestellt werden koénnte.
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VI . Am 1. Okt ober 2002 fand ei ne mindl i che Verhandl ung
statt, in der die Beschwerdefihrerin einen neuen Antrag
auf der Basis des vormaligen, mt Schreiben vom
30. August 2002 eingereichten Hilfsantrags 2 vorl egte.

Di e Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Auf hebung der angef ocht enen Entschei dung und die
Aufrechterhal tung des Patents auf der Basis des einzigen
Antrags, Patentanspriche 1 bis 17, Uberreicht in der
nmindl i chen Ver handl ung.

D e Beschwerdegegnerin beantragte di e Zurickwei sung der
Beschwer de der Patenti nhaberin.

D e unabhéngi gen Anspriche 1 und 2 haben fol genden
Wortl aut:

"1l. Eine Textilmaschine mt einem Arbeitsel enment in Form
einer Garnitur, die zum ndest einen Qualitatsparaneter
des Produkts di eser Maschi ne massgebend beei nfl usst,
wobei sich der Zustand der Garnitur mt zunehnender
Betriebszeit verschlechtert und die Produktqualitéat

ent sprechend beeintrachtigt wird, und mt einem

ei ngebauten Schl eifel ement (16), das durch Bearbeitung
der Garnitur deren Zustand verbessert, um der

Beei ntrachti gung der Produktqualitat entgegenzuw rken,
dadur ch gekennzei chnet,

dass das Schl eifelenment (16) zw schen einer Wartestelle
(L1 bzw. L2) und einer Betriebsstellung bewegbar ist und
dalR ei ne Steuerung (34) vorgesehen ist, welche die
Bewegung des Schleifel ements aus der Wartestelle in die
Betri ebsstel l ung und ungekehrt steuert bzw. ausldst in
Abhangi gkeit von vorgebbaren Paranetern in Form der

Betri ebsdauer (t) ohne Einsatz des Schleifel ements und
der Dauer des Arbeitseinsatzes des Schleifel enents.
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2. Eine Textilmaschine mt einem Arbeitsel ement in Form
einer Garnitur, die zum ndest einen Qualitatsparaneter
des Produkts di eser Maschi ne massgebend beei nfl usst,
wobei sich der Zustand der Garnitur mt zunehnender
Betriebszeit verschlechtert und die Produktqualitéat

ent sprechend beeintrachtigt wird, und mt einem

ei ngebauten Schl eifel ement (16), das durch Bearbeitung
der Garnitur deren Zustand verbessert, um der

Beei ntrachti gung der Produktqualitat entgegenzuw rken,
dadur ch gekennzei chnet,

dass das Schl eifelenment (16) zw schen einer Wartestelle
(L1 bzw. L2) und einer Betriebsstellung bewegbar ist und
dalR ei ne Steuerung (34A) vorgesehen ist, welche die
Bewegung des Schleifel enments aus der Wartestelle in die
Betri ebsstel l ung und ungekehrt steuert bzw. ausldst in
Abhangi gkeit von vorgebbaren Paranetern in Form des

G enzwertes (Ag) eines von einem Qualitatssensor (54)
erfassten Qualitatsparaneters und des Arbeitseinsatzes
des Schleifelements (16)."

D e Beschwerdefdhrerin trug vor, die geénderten
Anspriuche seien von der urspringlichen O fenbarung
gedeckt, weil die nun konkret genannten Paranmeter im
Patent imjeweiligen Zusamenhang beschri eben sei en.

D e Beschwerdegegnerin bezweifelte di e ausrei chende

O f enbarung der Anderungen der Anspriiche 1 und 2, da der
Begriff "in Abhangi gkeit von vorgebbaren Paranetern” in
den urspringlichen Unterlagen nicht enthalten sei.
Jedenfal |l s enthielten auch di e ei ngefligten neuen

Mer kmal e ni chts, das Uber all geneines fachliches Wssen
hi nausgi nge.
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Ent schei dungsgr inde

2.2
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D e Beschwerde ist zul assig.

Ander ungen

GemaR Artikel 123 (2) EPU dirfen die Patentanspriiche des
eur opdi schen Patents nicht in der Wise geandert werden,
dal3 i hr CGegenstand Uber den Inhalt der Anneldung in der
urspringlich eingerei chten Fassung hi nausgeht. Dabei
macht das EPU kei nen Unterschied, in welcher Formdie
urspringliche O fenbarung erfol gt ist, etwa durch
Beschr ei bung, Anspriche oder Zei chnung. Ebensowenig
erfordert die Regelung des EPU eine bestimmte Art der

O fenbarung, etwa als "erfindungsgenmalR" oder als "die
Erfindung”.

Das bedeutet, dalR sich der Anspruchswortlaut aus den
ursprunglich eingereichten Unterlagen unter Heranzi ehung
des al | genei nen Fachw ssens - objektiv und bezogen auf
den Annel detag - unmttel bar und eindeutig herleiten

| assen nmuf3 (siehe auch G 11/91, Abl. EPA 1993, 125).

Der Begriff "in Abhangi gkeit von vorgebbaren Paranetern”
i st weder in den urspringlich eingereichten

Annel deunterl agen noch imerteilten Patent wortlich

ent hal ten. Jedoch sind eine Rei he von konkreten
Paranmetern genannt, in deren Abhangi gkeit di e Bewegungen
des Schleifel enentes aus der Wartestelle in die

Betri ebsstel l ung und ungekehrt gesteuert bzw. ausgel dst
wer den. Fur den fachkundi gen Leser ergibt sich auch als
sel bstverstandlich, daR diese Me3-, Steuer- oder
Einstellwerte Paraneter fiur die Steuerung der Bewegung
des Schleifel enentes darstellen
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Wahrend durch die unbesti mte Angabe "in Abh&ngi gkeit
von vor gebbaren Parametern” eine beliebige Auswahl oder
Konbi nati on von Paramatern geschitzt wirde, die in

di eser All geneinheit nicht offenbart ist, ist durch die
Ei nschrankung auf di e konkreten Paraneter diese

unzul assi ge Veral | genei nerung beseitigt.

Di e ei ngef iigt en Anderungen des Anspruchs 1 stitzen sich
auf die Patentschrift (Spalte 5, Zeilen 4 bis 14;
Spalte 6, Zeilen 16 bis 31) entsprechend den
ursprunglichen Annel deunterl agen (Seite 7, 2. Absatz;
Seite 9, 2. Absatz). Aus diesen Textstellen ergibt sich
auch zweifel sfrei der Zusammenhang zw schen der

Bet ri ebsdauer ohne Einsatz des Schleifel ements und der
Dauer des Arbeitseinsatzes des Schleifel enents.

Di e Anderungen i m nebengeordneten Anspruch 2 haben ihre
Basis in der Patentschrift (Spalte 7, Zeile 49 bis
Spalte 8, Zeile 8; Spalte 8, Zeilen 37 bis 39)

ent sprechend den urspringlichen Annel deunt erl agen
(Seite 11, 5. Absatz bis Seite 12, 1. Absatz; Seite 13,
2. Absatz). Aus diesen Ofenbarungsstellen geht auch der
Zusanmenhang zw schen dem Grenzwert eines erfaliten

Qual i t &t sparanmeters und dem Arbeitseinsatz des

Schl ei fel enents hervor.

Da di e vorgenommenen Anderungen sonmit zweifelsfrei aus
den urspringlichen Unterlagen herleitbar sind, bestehen
gegen di e Zul dssigkeit der Anspriche 1 und 2 Kkeine
Bedenken (Artikel 123 (2) EPU)

CGegen di e abhangi gen Anspriche 3 bis 17 sind von der
Beschwer degegneri n kei ne Ei nwédnde vor gebracht worden

Da di ese Anspriche mt den urspriunglich eingereichten
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und den erteilten Ansprichen 2 bis 14, 16 und 17
Uberei nsti men, sieht die Kammer kei nen Anl a3, sie nicht
zuzul assen.

Zur ickverwei sung an die erste Instanz

Aus den dargel egten G inden ist die Kamrer zu dem
Ergebni s gel angt, dall dem nunnmehr geltenden Antrag der
Ei nspruchsgrund des Artikels 100 c) EPU nicht mehr

ent gegenst eht .

Da eine Prifung der Ei nspruchsgrinde des Artikels 100 a)
EPU (Neuheit und erfinderische Tatigkeit) durch die

Ei nspruchsabt ei | ung noch nicht durchgefidhrt worden ist,

i st die Sache an die Vorinstanz zurickzuverwei sen, damt
den Parteien das Recht auf eine Beurteilung dieser

bi sher nicht behandelten Patentierungskriterien in einer
wei t eren Uber priif ungsi nstanz ni cht vorenthal ten wird.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G inden wird entschi eden

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Ei nspruchsverfahrens
an die erste Instanz zurickverw esen.

Der Geschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:
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M Patin P. Alting van Ceusau
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