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Sachverhalt und Antréage

Das européi sche Patent Nr. O 788 613

(Annel denumrer 95 936 543.8) wurde von der

Ei nspruchsabtei l ung wi derrufen, da di e Gegenst dnde des
Anspruchs 1 gemall Hauptantrag in der erteilten Fassung
und gemall vier Hilfsantragen in gednderter Fassung
gegenuber den folgenden mt D5 und D7 bezei chneten
Dokurent en nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
ber uht en.

D5: | NFORMATI QUE 92; PROCEEDI NGS : | NTERATI ONAL
CONFERENCE | NTERFACE TO REAL AND VI RTUAL WORLDS
27. Marz 1992, NANTERRE, FR, Seite 659,
J. CHARLI ER ET AL., ' COMVANDE PAR LE REGARD D UN
SYSTEME DE VI SUALI SATI ON 2D: EXEMPLE DU
M CROSCOPE OPERATO RE'

Dr: US- A-4 202 037

Mt dem Ei nspruch war das gesante Patent wegen
mangel nder erfinderischer Tatigkeit angegriffen worden.

. Gegen di ese Entscheidung ist vom Pat enti nhaber
(Beschwer def hrer) Beschwer de ei ngel egt und beantragt
wor den, di e Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung
auf zuheben und das Patent in unveranderter Form
aufrecht zuer hal ten, hilfsweise genmal3 ei nemder in der
angegri ffenen Entschei dung genannten vier Hilfsantrage
und weiterhin hilfsweise gemalR zwei mt der
Beschwer debegr tndung ei ngerei chten Hi |l f santragen
(Beilagen A und B). Weiterhin sollten alle im
Ei nspruchsverfahren genannten Dokunmente D1 bis D7 und
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noch di e fol genden Dokunente bertcksichtigt werden
(Nuneri erung durch di e Beschwerdekamer :

D8: US- A-4 722 056

D9 US-A-4 109 145 (vom Beschwer degegner genannt)

D10: DE-A-4 018 400 (vom Beschwer degegner aufgegriffen)
Dl11: US-A-4 574 314 (vom Beschwer degegner aufgegriffen)
D12: US-A-5 231 674

D13: DE-A-2 937 891

D14 US- A-4 582 403

D15: JP-A-05 333 258

D16: JP-A-61 172 552

D17: JP-A-04 324 409

D18: US-A-5 094 522 (aquival ent zu D10)

D19: JP-A-6 194 563

D20: JP-A-6 194 564

D21: JP-A-6 294 925

Das Dokument D5 sollte in der gemal3 Anl age C vom
Beschwer def iihr er ei ngerei cht en Uberset zung dem Ver f ahr en
zugrunde gel egt werden

Der Beschwerdef ihrer hatte ferner beantragt, einen
Sachver st andi gen bei zuzi ehen bzw. den Bei zug ei nes
Sachver st andi gen zu gestatten, der zur Frage der
Interpretierbarkeit des Dokuments D5 Stellung bezi ehen

konne.

D e Argunmente des Beschwerdefihrers | assen sich we
fol gt zusanmenfassen:

Der aus D5 bekannte Stand der Technik sei vom
Ei nsprechenden und der Ei nspruchsabteilung fal sch
interpretiert worden. D5 gebe keine Lehre ab fir das
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St euern irgendei ner all genei nen oder speziellen

M kroskopfunktion mt Ausnahne der Positionsverl agerung
des ganzen M kroskops. Bei den in Figur 5 von D5
gezeigten drei Zonen handel e es sich nicht um

Bedi enor gane, sondern um Zonen der Beobachtung der

Bl i ckri chtung des Beobachterauges, di e vom Beobacht er
gar ni cht wahrgenonmen wirden. Wl lte man zur Position
des M kroskops zusatzliche Funktionen steuern, we dies
in D7 angegeben sei, so ware es naheliegend, die

Bedi ensynbol e aus D7 in D5 zu integrieren und mttels
des Giffels diese anderen Funktionen zu steuern. Das
sei aber nicht die Erfindung.

In D5 werde in Abhangi gkeit von der Augenstellung das
ganze M kroskop in X-Y-Richtung verschoben. Der
Beobacht er sehe dabei nicht, in welcher Zone er sich
befi nde und nehne i m Ckul ar auch kein Bedi ensynbol war,
das der X-Y-Verstellung zugeordnet sei. Die in D5

of fenbarte Vorrichtung funktioniere wie eine Brille, die
dem Benut zer den optisch korrigierten Blick auf jeweils
die Stelle am Obj ekt freigebe, die er gerade anschaue.
Es handele sich also in D5 imPrinzip um ei ne anal oge
Posi ti onsnachf Ghrungsvorrichtung mt einer
differentiell en Messung der Augenbewegung und

grundséat zlich nicht das Erfassen von fixen

Bl i ckri chtungen an di skreten Oten

Der grofRe zeitliche Abstand zw schen D7 und D5 deute
darauf hin, das es nicht naheliegend gewesen sei, den
Giffel und das Tablett in D7 unter Beibehal tung der
Proj ekti on der Bedi enungssynbol e zu ersetzen. Der von
der Ei nspruchsabteilung betrachtete relativ geringe

Zei t abstand zwi schen D5 und dem vorliegenden Patent sei
dagegen nicht relevant, weil die Technol ogi e der
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Augenbewegungser f assung schon wesentlich alter sei. So
sei in D16 ein Operationsm kroskop beschrieben, bei dem
mttel s Augenfol gesteuerung ei ne X-Y-Verschi ebung
erfolge. In D16 seien aber ebenso wie in D5 keine

di skreten Orte angegeben, kei ne Bedi ensynbol e
dargestellt und auch keine weiteren Verstell -
nogl i chkeiten offenbart. Gegenuber D18 betrage aber der
zeitliche Abstand des vorliegenden Patents weni gstens
acht Jahre. Das Vernessen der Stellung bzw

Bl i ckrichtung ei nes Auges sei als Technol ogi e sel bst
noch alter, wenigstens so alt wie D7. Beispiele fanden
sich in den Zitaten zum Stand der Techni k auf der

Titel seite von D12 oder in D11, D13 und Dl14. Das spreche
gegen ein Naheliegen der Konbination von D5 und D7, die
ohnehin nicht zu der Lehre des Patents gefihrt héatte.
Auch di e Kombi nation von D5 mt D8 wirde nicht diese
Lehre ergeben.

Al's weiterer Stand der Techni k sei das Dokument D17 zu
nennen, das sich auf ein Tracking-System bezi ehe, bei
dem ei ne Hand- oder FuBBbewegung uberwacht werde und
durch di ese Uberwachung ein Cursor-Synbol in einem

ei ngespi egel ten D splay bewegt werde, derart, dalR mt
dem Cur sor - Synbol Bedi enor gansynbol e ber ihrt wirden und
damt ein Ein- bzw Ausschalten der Bedi enorgane bew rkt
werde. Somt entspreche das Dokunment D17 dem Dokument D7
mt dem Unterschied, dalR statt der Bewegung des Giffels
auf einem G afi k-Tabl ett diejenige einer Hand oder eines
FuRBes verfol gt werde. Bei de Dokunmente h&tten jedoch

kei nen Bezug zu ei ner Augensteuerung, obwohl diese zum
rel evanten Zeitpunkt der Dokunente | &ngst bekannt
gewesen sei
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Dar tiber hi naus wirden alle bereits vorgetragenen
Argunente aufrechterhalten, nach denen eine wllKkurliche
Konbi nati on der zitierten Dokunente nicht zum

Pat ent gegenst and f dhren wirde, zunmal bei der Giffel-
Losung ein zusatzlicher Schalter vorgesehen werden mifi3te,
bei der Sensor-Losung am Arm (D17) ein zusatzlicher
Sensor fur das Auge vorhanden sein mif3te und bei dem

Oper ati onsm kr oskop genmél3 D16 genauso wi e bei D5 das

M kr oskop sei ne Position andern wirde, wenn der
Beobachter seinen Blick auf einen bestimmten peripheren
Bereich richten wirde. Erst durch diese Erkenntnisse bzw.
weiteren Schritte wirde man zu dem Pat ent gegenst and

gel angen, der somt auf einer erfinderischen Tatigkeit
ber uhe.

Der Ei nsprechende und Beschwer degegner hat beantragt,
der Beschwerde nicht stattzugeben und den Hauptantrag
sow e die Hi|fsantréage des Beschwerdefihrers

zur ickzuwei sen

D7 beschrei be i nsbesondere ein Operationsm kroskop und
sei daher nachstliegender Stand der Techni k. Bei dem

Ei nsatz als Operationsm kroskop trete das Probl em ei ner
durch di e Bedi enung des G afi ktabl etts bedi ngten

f ehl enden Handhabbarkeit offen zu Tage. Das mt dem
Cegenstand des angegriffenen Patents objektiv gel 6ste
Probl em sei fir den Fachmann somt aus D7 heraus
ermttel bar.

D5 sei die Idee zu entnehnen, allgeneine M kroskop-
funktionen und nicht lediglich die Einstellung in x-y-
Ri chtung blickgesteuert vorzunehnen. Das Konzept der
Augenst euerung werde in D5 mt anderen Steuernethoden
verglichen und es werde gesagt, dass die bekannte
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Wortsteuerung fur Zentrieren und Scharfstellen schl echt
geei gnet seien, da es sich dabei um stetige

M kr oskopf unkti onen handele. D5 stelle also somt
inplizit eine Augensteuerung zur Einstellung stetiger

M kr oskopf unkti onen als geeignet heraus. In D5 sei auch
di e Rede davon, dass unterschiedliche Regel ungen

augengest euert vorgenommen wer den konnt en.

D5 wei se auf das Dokunment D9 hin, welches eine
Vorrichtung betreffe, die allgenein ein blickgesteuertes
Ei nstell en von Anzeigen und Ausrustung ernbgliche. Bei

Bl i ckst euerung kénnten, wi e es auch bei einem

Oper ati onsm kr oskop winschenswert sei, die Augen am
Ger &t gel assen werden, umeine Einstellung zu
kontrollieren, bzw. die Hande der Bedi enperson fur
andere Funktionen frei gehalten werden. In der Auslegung
far ein Flugzeug werde beschrieben, dass bei fixierendem
Betrachten ei nes bestimten Triggerfel des auf ei nem
Schirm eine Steuereinrichtung betéatigt werden kdénne bzw.
z. B. eine Treibstoffanzeige imSichtfeld erscheine. D e
Konbi nati on von D7 und D9 werde durch D5 nahegel egt,

wei | dort beschrieben sei, bei einem Operationsm kroskop

ei ne Augenst euer ung vor zusehen.

In Anspruch 1 genmal3 der mit der Beschwer debegr indung

ei ngerei chten Beil age A sei der Wrtl aut "dass

weni gst ens ei nem Anwender auge ein Display zum Ei nbl enden
des Bedi enorgansynbols in das i m Tubus sichtbare Sehfeld
angeordnet ist" unklar. AulRerdem gebe es keine
Textstelle in der urspringlich eingereichten Annel dung,
der zuf ol ge Bedi ensynbol e peri pher am Di spl ay und/ oder
auler hal b des M kroskopsehf el des angeordnet seien. Es
handel e sich bei diesem Wrtlaut um eine unzul assi ge

Ver al | genei nerung dessen, was in Figur 1 gezeigt sei.
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Auch der GCegenstand des Anspruchs 1 gemal3 der mit der
Beschwer debegr indung ei ngerei chten Beil age B sei

unzul 4ssig erweitert, da sich weder in den ursprunglich
ei ngerei chten Unterlagen noch i mangegriffenen Patent
die Formulierung w ederfinde, dass das Blickrichtungs-
signal mt dem M kroskopst euerungssynbol deckungsgl ei ch
sei. Die Fornulierung sei auch unklar. Das

Bl i ckrichtungssi gnal, das einer Blickrichtung entspreche
konne nicht deckungsgleich mt einem Synbol sein.

Das Dokument D10 beschrei be ein M kroskop fir einen
Anwender, mt einem Tubus (inplizit, da Okular 5

vor handen), ei nem Bedi enorgan (Vorrichtung 13) zur
Besti mmung der Blickrichtung des Betrachters, einem
Stellorgan in Form der Schéarfeneinstellvorrichtung 11
sow e einer Kamera als Sensor zum Erfassen der
Augenst el lung des Betrachters. Somt werde der
CGegenstand von Anspruch 1 des angegriffenen Patents,
soweit er ein Mkroskop mt augengesteuerter

Fokusei nstel l ung betreffe, durch D10 neuheitsschadlich

vor weggenonmen.

Das Dokument D11 of f enbare das Konzept, bei einer Kanera
das (Objektiv entsprechend der Blickrichtung einer

Bedi enperson, die durch die Kanera blicke, zu

f okussi eren. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des
angegriffenen Patents, soweit er ein Mkroskop mt
Aut of okus betreffe, werde somt insbesondere durch die
Konbi nati on von D7 mt D11 nahegel egt.

Der Beschwer degegner hat zu den vom Beschwer def Ghrer
ei ngerei chten j apani schen Dokunenten D15, D16, D17, D19,
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D20 und D21 nicht Stellung genomren und beantragt, vom
Beschwer def ilhrer ent sprechende Uber set zungen anzuf or dern.

Zur Vor bereitung der von beiden Parteien hilfsweise
beantragten nindl i chen Verhandl ung hatte die

Beschwer dekanmer in einer Anlage zur Ladung eine nicht
bi ndende Stel | ungnahne abgegeben und u. a. Fol gendes
ausgef Ohrt:

Ander ungen

Wahrend imerteilten Anspruch 1 bestimte Stell organe
genannt seien, definiere der Anspruch 1 gemal3 dem

6. HlIfsantrag all genmein "weni gstens eine

M kr oskopst euerung fir das Ansteuern des M kroskops".
Damt sei aber der Schutzbereich erweitert worden, siehe
Artikel 123 (3) EPU

Dokument D5

D5 sei in franzdsischer Sprache veroffentlicht und
stelle Stand der Technik in dieser Sprache dar. Der

I nhalt von D5 werde daher grundsatzlich in dieser
Sprache interpretiert, die auch eine offizielle Sprache
des europdi schen Patentants sei. Dem Beschwer def Ghrer

bl ei be es unbenonmmen, aufgrund der von i hm eingereichten
Uber set zung zu argumentieren. Die Kammer werde diese
Argunentati on jedoch anhand des Oi gi nal dokunents in
Betracht zi ehen.

Die Kammer erwarte auch keine Schw eri gkeiten, den
Inhalt von D5 in Hinblick auf den Gegenstand des

angegri ffenen Patents zu erfassen, und sehe daher keine
Ver anl assung, einen Sachverstandi gen bei zuzi ehen. Sollte
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der Beschwerdef uhrer von sich aus ei nen Sachverstandi gen
bei zi ehen wol I en, so kdnnte di e Kamrer erwagen, di esen
al s Begl ei tperson des zugel assenen Vertreters in der
nmindl i chen Ver handl ung Ausf ihrungen machen zu | assen,
vorausgeset zt die in der Entscheidung der G olden
Beschwer dekanmmer G 4/95 (ABI. 1996, 412), siehe

Leitsatz 2. b), angegebenen Kriterien i) bis iv) seien
erfallt.

Dokumente D9 bis D21

D e Dokunmente D9 bis D21 seien erstmalig im

Beschwer deverfahren genannt worden. |hre Einfdhrung in
das Verfahren sei daher an das Ernessen der Kanmer gemafd
Artikel 114 (1) und (2) EPU gebunden.

Da D9 anscheinend durch das Zitat "Gaf, 1978" in D5,
siehe Seite 660, 6. Absatz, aufgefunden worden sei und
der Inhalt von D5 fur das angegriffene Patent von
besonderer Bedeutung zu sein scheine, beabsichtige die
Kamer, das Dokunent in das Verfahren ei nzuf Ghren.

Das vom Beschwer def ihrer genannte Dokunent D10, das
inhaltsgleich mt D18 sei, nenne als Erfinder zwei
Autoren von D5 und betreffe anschei nend ei ne ahnliche
Themati k. Der Beschwerdegegner habe D10 aufgegriffen und
argunentiert, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des
angegri ffenen Patents neuheitsschadlich durch D10
vorweggenonmen sei. Daher werde das Dokunent

voraussi chtlich in das Verfahren eingefihrt.

Di e Dokunmente D11 bis D14 sei en vom Beschwer def Ghrer
her angezogen worden, um nachzuwei sen, dald die
Technol ogi e der Bestinmung der Blickrichtung des Auges
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schon vor D7 bekannt gewesen sei. D ese Tatsache konne
zur Kenntnis genommen werden, ohne di e Dokunente an sich
in das Verfahren einzufihren. D11 sei vom

Beschwer degegner in die Betrachtung der erfinderischen
Tati gkeit ei nbezogen worden und koénnte daher in das
Ver f ahren ei ngef thrt werden.

Das vom Beschwer def ihrer herangezogene Dokument D16
scheine &hnlich wie das spater veroffentlichte Dokunent
D5 ei ne Augen-gesteuerte X-Y-Verschiebung ei nes

M kroskops zu betreffen. Di e Einfihrung von D16

er schei ne daher entbehrlich.

Das ebenfalls vom Beschwer def ihrer genannte Dokument D17
betreffe anschei nend ei nen ahnlichen Stand der Technik,
wi e er aus D7 hervorgehe. D e Einfihrung von D17
erschei ne daher ebenfalls entbehrlich.

D e Dokumente D15, D19, D20 und D21 seien vom
Beschwer def threr nur pauschal genannt worden. Aber es
| &gen kei ne Ausfihrungen dazu vor. D e Kamer werde
di ese Dokunente daher voraussichtlich nicht in das
Ver f ahren ei nf Ghren.

Der Beschwer degegner hat beantragt, den Beschwerdef Ghrer
auf zuf ordern, Ubersetzungen der japani schen Dokunente
D15 bis D17 und D19 bis D21 anzufordern. In diesem
Zusanmmenhang mache di e Kanmer darauf aufnmerksam dald zu
D15, D17, D19, D20 und D21 englische Abstracts vorhanden
seien und dall zu D17 di e deut sche Nachanmnel dung

DE-A-4 213 426 existiere. Nur D16 sei ausschlie3lich in
j apani scher Sprache vorhanden. Da di e Kanmmer aus den
genannten G unden jedoch erwadge, die Dokunente nicht in

das Verfahren einzufihren, erschienen Ubersetzungen
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Uberfl issig. Allerdings mil3te die Partei, die mt einem
der Dokunente besti mte Fakten bewei sen wollte, dafdir
sorgen, dass die Kamrer und di e gegnerische Partei diese
Fakt en nachvol | zi ehen koénnten, und daf Gr unter Unstanden
ei ne ent sprechende Uberset zung ei nrei chen.

Ei nspruchsgr iinde

I m Ei nspruch sei als Einspruchsgrund nur mangel nde
erfinderische Tatigkeit geltend gemacht worden. Nach den
von der G of3en Beschwerdekammern entw ckel ten

G undséat zen durften i m Ei nspruchsbeschwer deverfahren
neue Ei nspruchsgrinde nur mt Zusti mung des

Pat ent i nhabers untersucht werden. Das wirde bedeuten,
dass der vom Beschwer degegner genannte G und nangel nder
Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 des angegriffenen
Patents in der erteilten Fassung gegenuber dem Dokunent
D10 nur mt Zustimung des Beschwerdef Uhrers eroértert
wer den konnte, siehe G 10/91 (ABI. 1993, 420),

Leitsatz Ill, falls es sich bei D10 nicht um den
nachstli egenden Stand der Techni k handel n wirde, siehe
G 7/95 (ABI. 1996, 626), Leitsatz.

Es werde all erdi ngs darauf hingew esen, dal3 die

Cegenst ande der geanderten Anspriche gemal3 den

Hi | fsantragen alle Erforderni sse des EPU erfill en nmiBten
und daher nicht nur hinsichtlich der urspringlich

genannt en Ei nspruchsgrinde zu untersuchen waren.
Frist fur das Einreichen von Unterl agen
D e mindliche Verhandl ung werde den Partei en CGel egenheit

geben, zu den obi gen Punkten und i nsbesondere zur Frage
der erfinderischen Tatigkeit Stellung zu nehnen. In
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H nbl i ck auf di e Anberaunmung der nindlichen Verhandl ung
erscheine es nicht notwendig, weitere schriftliche

St el | ungnahnmen ei nzureichen. In jedem Falle sollten

sol che Stel |l ungnahnmen und ggf. gednderte Unterl agen
unver zuglich, jedoch spéatestens einen Monat vor dem
Term n der nmundli chen Verhandl ung ei ngereicht werden
Vor bri ngen nach di esem Zei t punkt, besonders wenn es

auf grund sei ner Konpl exitat das Verfahren tdber Gebuhr
verzogern oder seinen Abschl uld verhi ndern wirde, konnte
unter Unst d&nden von der Kammer nicht bericksichti gt

wer den.

Mt Schreiben vom6. April 2004, eingegangen per Tel ef ax
am?7. April 2004, hat der Beschwerdefihrer geénderte
Anspr iche gemél3 ei nem Hauptantrag und 16 Hil f santragen
ei ngerei cht, von denen der Hauptantrag und der 1. bis

6. Hilfsantrag durch Streichen des Merkmal s "Aut of okus"
aus den entsprechenden zuvor eingereichten Antragen
hervor gegangen sind. D ese Ei nschréankung wurde vom
Beschwer def threr im Ubrigen in allen Antragen in

H nblick auf den aus dem Dokument D10 bekannten Stand

der Techni k vorgenommen.

Der Beschwerdef ihrer hat aullerdem argunentiert, dal3 der
Fachmann durch D5 nicht angeregt werde, D9 zu studieren.

SchlielBlich hat der Beschwerdef ihrer angekindi gt, in der
nindl i chen Ver handl ung ei ne Power - Poi nt - Prasentation zu
verwenden, die sich darauf beschranken wirde,

dar zustel Il en, zu wel chen Vorrichtungen di e Konbi nati onen
der Lehren der verschi edenen herangezogenen Dokunente
fihren wirde. Durch di e Power-Point-Préasentation werde
kei n neuer Sachverhalt dargel egt.
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In per Telefax vom 20. April 2004 den Parteien

Uberm ttel ten Benerkungen hat die Kamrer angekindi gt,
dall in der nmindlichen Verhandl ung tuber di e Zul assi gkeit
der Power-Poi nt - Prasentation entschi eden werde. In jedem
Fall sollte der Beschwerdef threr Kopien der Prasentation
der Kamrer und dem Beschwer degegner vor der nindlichen
Ver handl ung zur Verfigung stellen. Dies ist per Telefax
von Seiten des Beschwerdefihrers am 3. und 4. Mai 2004
geschehen.

D e nmindl i che Verhandl ung hat am 6. M 2004
stattgefunden. In der mindlichen Verhandl ung hat der
Beschwer def Ghrer beantragt, di e angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und ein Patent in ge&ndertem

Unf ang auf der G undl age der Anspriche gemal3 dem

Haupt antrag oder einem der Hilfsantrage 1, 2, 4, 5, 6, 7,
12, 13, 15 und 16 aufrechtzuerhal ten.

Der Beschwer degegner hat beantragt, die Beschwerde

zur ickzuwei sen

Der den jeweiligen in dieser Entschei dung abgehandelten
Ant r agen zugrundel i egende Anspruch 1 lautet wie folgt:

Haupt ant r ag

"1. Mkroskop fur einen Anwender, mt wenigstens einem
Tubus, weni gstens ei nem Bedi enorgan, weni gstens ei nem
ferngesteuerten Stell organ und weni gstens einer
Steuerung fir dieses Stellorgan und mt einem Sensor zur
Erfassung der Augen- bzw. Pupillenstellung eines

Betracht erauges fir die Steuerung des Stell organs,
dadurch gekennzei chnet, dass das Stellorgan ein Autozoom
und/ oder Antriebe fir ein Zoom (15), fiur eine
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Fokusei nstel lung (16), far eine
Augenabst andsei nstel | vorri chtung, fur eine Bel euchtung
(17) und/oder einen Videorecorder (19), eine
Bildliefervorrichtung fur MRl -Bilddaten (20) oder

Ront gendaten (21), und/oder eine

Pat i ent endat enwi eder gabeei nri chtung (22) unfasst."”

1. Hilfsantrag
(Das von der Kammer mt eckiger Klammer versehene "oder"
ist offensichtlich dUberfl ussig.)

"1. Mkroskop fur einen Anwender, mt wenigstens einem
Tubus, weni gstens ei nem Bedi enorgan, weni gstens ei nem
ferngesteuerten Stellorgan, wenigstens einer Steuerung
fur das Stellorgan, einem Sensor zur Erfassung der
Augen- bzw. Pupillenstellung eines fixierenden

Bet racht erauges an ei nem durch Bedi enor gansynbol e
gebi l deten diskreten Ot fur die Steuerung des
Stel | organs, dadurch gekennzei chnet, dalR das Stell organ
unfaldt: [oder] ein Autozoom und/oder Antriebe fir ein
Zoom oder Antriebe fir eine Fokuseinstellung, oder
Antriebe fir eine Augenabstandseinstellvorrichtung oder
Antriebe fur eine Bel euchtung, und/oder einen

Vi deorecorder, oder eine Bildliefervorrichtung fur M-
Bi | ddat en oder ROnt gendaten, und/ oder eine

Pat i ent endat enwi eder gabeei nri chtung. "

2. Hlfsantrag

"1. Mkroskop fur einen Anwender, mt wenigstens einem
Tubus, weni gstens ei nem Bedi enorgan, weni gstens ei nem
ferngesteuerten Stell organ und weni gstens einer
Steuerung fir dieses Stellorgan und mt einem Sensor zur

Erfassung der Augen- bzw. Pupillenstellung eines
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Betracht erauges fir die Steuerung des Stell organs,
dadurch gekennzei chnet, dall das Stell organ ein Autozoom
und/ oder Antriebe fir ein Zoom (15), fiur eine

Fokusei nstel lung (16), far eine
Augenabst andsei nstel | vorri chtung, fur eine Bel euchtung
(17) und/ oder einen Videorecorder (19), eine
Bildliefervorrichtung fur MRI-Bilddaten (20) oder

Ront gendaten (21), und/oder eine

Pat i ent endat enwi eder gabeei nri chtung (22) unfalt, und dal3
i m Berei ch des Tubus dem Auge (1) Mttel fir das
Darstell en von fur den Anwender imlInneren des Tubus

si cht bar e Bedi enorgansynbol e zugeordnet sind, wobei eine
Er kennungsei nri cht ung Uber eine

Dat enver ar bei t ungsei nri chtung (24) zur

Bl i ckdeckungserfassung mt den Bedi enorgansynbol en and
weiters mt dem Stellorgan bzw. mt den Antrieben

ver bunden ist."

4. Hilfsantrag

(Das von der Kammer mt eckiger Klanmmer versehene
"und/ oder" ist offensichtlich dberfl ussig.)

"1. Mkroskop fur einen Anwender, mt wenigstens einem
Tubus, weni gstens ei nem Bedi enorgan, weni gstens ei nem
ferngesteuerten Stell organ und weni gstens einer
Steuerung fir dieses Stellorgan und mt einem Sensor zur
Erfassung der Augen- bzw. Pupillenstellung eines
Betracht erauges fir die Steuerung des Stell organs,
dadurch gekennzei chnet, dal3 das Stellorgan [und/ oder]
Antriebe fir eine Beleuchtung (17) und/ oder einen

Vi deorecorder (19), eine Bildliefervorrichtung fiar MI-
Bi | ddaten (20) oder Rontgendaten (21), und/oder eine
Pat i ent endat enwi eder gabeei nri chtung (22) unfaldt."
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5. Hlfsantrag

"1l. Mkroskop mt wenigstens ei nem Tubus, wenigstens

ei nem Bedi enor gansynbol , weni gstens ei nem
fernsteuerbaren Stellorgan und weni gstens einer
Steuerung fiUr dieses Stellorgan, dadurch gekennzei chnet,
dass ein Sensor zur Erfassung der auf das

Bedi enor gansynbol fi xi erenden Augen- bzw.

Pupi |  enstel | ung ei nes Anwender auges fur di e Ansteuerung
des Stellorgans vorgesehen ist, dass das Stell organ

weni gstens eines aus der fol genden G uppe unfasst: einen
Aut ozoom Antriebe fidr einen Zoom (15), fir eine

Fokusei nstel l ung (16) und/ oder fur eine
Augenabst andsei nst el | ung, fir eine Bel euchtungssteuerung
(17), einen Videorekorder (19), eine
Bildliefervorrichtung fur MRI-Bilddaten (20) oder

Ront gendat en (21) und/ oder fir eine

Pat i ent endat enwi eder gabeei nri chtung (22), dass

weni gst ens ei nem Anwender auge ein Display zum Ei nbl enden
des Bedi enorgansynbols in das i m Tubus sichtbare Sehfeld
angeordnet ist, dass das Bedi enorgansynbol peripher am
Di spl ay und/ oder ausserhal b des M kroskopsehf el des
angeordnet ist, wobei imBetriebszustand die

Dur chf ihrung der Ansteuerung des fernsteuerbaren

Stell organs durch die Erfassung der fixierenden
Augensi cht auf das Bedi enorgansynbol im bzw. am D spl ay
erfolgt.”

6. Hilfsantrag

"1. Operationsm kroskop mt wenigstens ei nem Tubus und

weni gstens einem Ckular mt einem Di splay fidr das

Anzei gen eines Bildes i mlnneren des Tubus fur einen
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Anwender, der in den Tubus blickt, wobei das Bild ein
M kr oskop- St euer ungs- Synbol unfasst, mt wenigstens

ei ner M kroskopsteuerung fir das Ansteuern einer
Funkti on des M kroskops, wobei die M kroskopfunktion der
Darstel |l ung auf dem M kr oskop- St euer ungs- Synbol
entspricht, dadurch gekennzei chnet, dass ein

Pupi | | enposi ti onssensor vorgesehen ist fur das

Det ekti eren der Pupillenposition ei nes Anwenderauges und
fir das Erzeugen eines Blickrichtungs-Signals, das der
Pupi | | enposition entspricht, und dass der

Pupi | | enposi ti onssensor mt einer

Dat enver ar bei t ungsei nheit verbunden ist, fiur das
Erfassen der Blickrichtung und fir die Bestimung, ob
di ese Blickrichtung des Anwenderauges mt der Lage des
M kr oskop- St euer ungs- Synbol dberei nstimt, wobei die
Dat enver ar bei t ungsei nheit ebenso mt der

M kr oskopst euerung verbunden ist, umdorthin

St euerungssignale zu liefern, und dass die

St euerungsvorri chtung das handfrei e Ansteuern der

M kr oskopf unkti on dadurch erl aubt, dass der Blick des
Anwender auges auf das M kroskopst euerungssynbol fixiert
gerichtet ist und die Blickrichtung somt mt dem

M kr oskopst euer ungssynbol deckungsgleich ist."

7. Hlfsantrag

"1. Mkroskop fur einen Anwender, mt wenigstens einem
Tubus, weni gstens ei nem Bedi enorgan, weni gstens ei nem
ferngesteuerten Stellorgan und weni gstens einer

Pupi | | enposi ti onser kennungsei nrichtung fur die Steuerung
des Stellorgans, dadurch gekennzei chnet, dass das

Stell organ ein Autozoom und/ oder Antriebe fur ein Zoom
far ei ne Fokuseinstellung, fur eine

Augenabst andsei nstel | vorri chtung, fur eine Bel euchtung
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und/ oder einen Videorecorder, eine Bildliefervorrichtung
far MRI-Bi | ddat en, oder ROnt gendaten, und/oder eine

Pat i ent endat enwi eder gabeei nri chtung unfasst und dass die
Pupi | | enposi ti onser kennungsei nrichtung teil durchl &ssi ge
Spi egel unfasst, die far Licht imsichtbaren Bereich
durchl &ssig, fur IR Licht jedoch reflektierend sind,

und/ oder dass einer Okul arlinse Einbl endel enente
vorgeschaltet sind, die IR Licht einer IR-Quelle auf ein
Betracht erauge | enken, wobei vom Betrachterauge
reflektiertes I R-Licht einem CCD - vorzugswei se durch
Uber | agerung der Mess- und Qbj ekt strahl engange dem CCD
ei ner Videokanera fur die Aufnahne des (Objekts -

zugef Uhrt ist, wobei imbevorzugten Fall eine

Bi | dver ar bei tungsei nrichtung fur das Auftrennen der

oj ekt bi I di nformati on und der IR Bildinformation

vor gesehen ist."

12. Hilfsantrag

"1. Mkroskop fur einen Anwender, mt wenigstens einem
Tubus, weni gstens ei nem Bedi enorgan, weni gstens ei nem
ferngesteuerten Stell organ und weni gstens einer
Steuerung fir dieses Stellorgan und mt einem Sensor zur
Erfassung der Augen- bzw. Pupillenstellung eines
Betracht erauges fir die Steuerung des Stell organs,
dadurch gekennzei chnet, dass das Stellorgan ein Autozoom
und/ oder Antriebe fir ein Zoom (15), fiur eine

Fokusei nstel lung (16), fir eine
Augenabst andsei nstel | vorri chtung, fur eine Bel euchtung
(17) und/ oder einen Videorecorder (19), eine
Bildliefervorrichtung fur MRI-Bilddaten (20) oder

Ront gendaten (21), und/oder eine

Pat i ent endat enwi eder gabeei nri chtung (22) unfasst, und
dass i m Berei ch des Tubus dem Auge (1) Mttel fir das
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Darstell en von fur den Anwender imlInneren des Tubus
si cht bar e Bedi enor gansynbol en zugeordnet sind, wobei

ei ne Erkennungsei nrichtung uber eine

Dat enver ar bei t ungsei nri chtung (24) zur

Bl i ckdeckungserfassung mt den Bedi enorgansynbol en und
weiters mt dem Stellorgan bzw. mt den Antrieben fir
ein Zoom (15), far die Fokuseinstellung (16), far die
Augenabst andsei nstel | vorrichtung, fur die Bel euchtung
(17) und/ oder mt dem Vi deorecorder (19), der
Bildliefervorrichtung fur MRI-Bilddaten (20) oder

Ront gendaten (21), und/oder der

Pat i ent endat enwi eder gabeei nri chtung (22) verbunden i st,
und dass die Pupill enpositionserkennungseinrichtung (3)
mt der Datenverarbeitungseinrichtung (24) und Uber
diese mt wenigstens einemder folgenden Einrichtungen
ver bunden ist, bzw diese in Abhangi gkeit von der
Augenstel l ung steuert: M kroskopbel euchtung (17),

Pat i ent endat enwi eder gabeei nri chtung (22),

Vi deoauf nahneger at (26), Vi deorecorder (19),
Bildliefervorrichtung fur MRI-Bilddaten (20) oder

Ront gen- Bi | ddaten (21)."

13. Hilfsantrag

"1. Mkroskop fur einen Anwender, mt wenigstens einem
Tubus, weni gstens ei nem Bedi enorgan, weni gstens ei nem
ferngesteuerten Stell organ und weni gstens einer
Steuerung fir dieses Stellorgan und mt einem Sensor zur
Erfassung der Augen- bzw. Pupillenstellung eines
Betracht erauges fir die Steuerung des Stell organs,
dadurch gekennzei chnet, dass das Stellorgan ein Autozoom
und/ oder Antriebe fir ein Zoom (15), fiur eine

Fokusei nstel lung (16), fir eine
Augenabst andsei nstel | vorri chtung, fur eine Bel euchtung

1449.D
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(17) und/oder einen Videorecorder (19), eine
Bildliefervorrichtung fur MRI-Bilddaten (20) oder

Ront gendaten (21), und/oder eine

Pat i ent endat enwi eder gabeei nri chtung (22) unfasst, und
dass i m Berei ch des Tubus dem Auge (1) Mttel fir das
Darstellen von fur den Anwender imlnneren des Tubus
si cht bar e Bedi enor gansynbol en zugeordnet sind, wobei

ei ne Erkennungsei nrichtung uber eine

Dat enver ar bei t ungsei nri chtung (24) zur

Bl i ckdeckungserfassung mt den Bedi enorgansynbol en und
weiters mt dem Stellorgan bzw. mt den Antrieben fir
ein Zoom (15), far die Fokuseinstellung (16), far die
Augenabst andsei nstel | vorrichtung, fur die Bel euchtung
(17) und/oder mt dem Vi deorecorder (19), der
Bildliefervorrichtung fur MRI-Bilddaten (20) oder

Ront gendat en (21), und/oder der

Pat i ent endat enwi eder gabeei nri chtung (22) verbunden i st,
und dass der Datenverarbeitungseinrichtung (24) ein
Spei cher fur das Abspei chern und automati sche Abrufen
von Einstellungsdaten bzw. -vorgangen des M kroskopes in
Abhangi gkeit von ei ngebbaren Anwender - Codes zugeor dnet
ist."”

15. Hilfsantrag

"1. Mkroskop fur einen Anwender, mt wenigstens einem
Tubus, weni gstens ei nem Bedi enorgan, weni gstens ei nem
ferngesteuerten Stell organ und weni gstens einer
Steuerung fir dieses Stellorgan und mt einem Sensor zur
Erfassung der Augen- bzw. Pupillenstellung eines

Betracht erauges fir die Steuerung des Stell organs,
dadurch gekennzei chnet, dass das Stellorgan ein Autozoom
und/ oder Antriebe fir ein Zoom (15), fiur eine

Fokusei nstel lung (16), fir eine
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Augenabst andsei nstel | vorri chtung, fur eine Bel euchtung
(17) und/ oder einen Videorecorder (19), eine
Bildliefervorrichtung fur MRI-Bilddaten (20) oder

Ront gendaten (21), und/oder eine

Pat i ent endat enwi eder gabeei nri chtung (22) unfasst, und
dass fur jedes Betrachterauge (1la, 1b) eine

Pupi | | enposi ti onser kennungsei nri chtung (3a, 3b)
vorgesehen ist, die die Position jeder Pupille von der
i hr zugeordneten Strahl engangm tte erkennbar macht und
mt einer Augenabstandseinstellvorrichtung verbunden ist,
di e automati sch den Tubenabstand an den Augenabstand

ei nes Betrachters anpasst."”

Die i mobigen Wrtlaut des Anspruchs 1 des

15. Hilfsantrags erfol gte Erganzung des mt dem Tel ef ax
am 7. Mai 2004 eingereichten unvoll standi gen Wrtl auts
auf der Basis des erteilten Anspruchs 5 entspricht dem
Antrag des Beschwerdefihrers in der mindlichen

Ver handl ung. An den Anspruch 1 sollen sich die erteilten
Anspriche 1 bis 4 unverandert und die erteilten
Anspriche 6 bis 14 als nachzurei chende Anspriche 5 bis
13 anschl i elRen.

Am Ende der mindl i chen Verhandl ung hat die Kammer die

Ent schei dung ver kindet .

Ent schei dungsgr inde

1. D e Zul &ssigkeit der vorliegenden Beschwerde wurde nicht
bestritten.

1449.D
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Power - Poi nt - Prasent ati on

D e Bedenken der Kanmer, dem Beschwerdef dhrer die

Dur chf hrung ei ner Power - Poi nt - Prasent ati on wahrend der
nmindl i chen Ver handl ung zu gestatten, beruhten auf
mehreren Uberl egungen. Erstens stellt die mindliche

Ver handl ung ei ne Miglichkeit fir die Parteien dar, ihre
imschriftlichen Verfahren eingereichten schriftlichen
St el | ungnahmen durch ei nen mindlichen Vortrag zu
erganzen. Ei ne Power - Poi nt-Préasentation in der
nmindl i chen Ver handl ung i st nun i mwesentlichen eine
schriftliche Préasentation von Informationen, die
entweder imschriftlichen Verfahren hatte erfol gen
sollen oder die, wenn sie bereits schriftlich erfol gt
ist, solche fruheren Stellungnahnmen |ediglich w ederholt.
Jedenfal | s erdffnet ei ne Power-Point-Prasentation, wenn
si e zugel assen wird, einer Partei die Mglichkeit, ihre
nmindl i chen Ausfdhrungen mt zusatzlichen schriftlichen

Argunenten zu erganzen.

Zwei tens konnte ei ne Power - Poi nt-Prasentati on nehr als

| ediglich Argunente enthalten und ein Mttel darstellen,
neue Bewei smttel einzufdhren. Aber auch wenn sie sich
auf Argunente beschranken wirde, konnte sie zu einer
vOl i g neuen und unerwarteten Darstellung des Falles
durch eine Partei fuhren. Es besteht daher die Gefahr,
dall di e anderen Partei en dadurch Uberrascht werden, dald
neue verfahrenst echni schen Fragen auf geworfen werden und
dall sich die mindliche Verhandlung in die Lange zieht.

Drittens besteht die Gefahr, falls Power-Point-
Prasent ati onen unei ngeschrankt zum I nhalt nundlicher
Ver handl ungen werden, daf} sol che Verhandl ungen zu

" Power - Poi nt - Schl acht en” werden, bei welchen die
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Parteien oder ihre Vertreter mt inmrer beei ndruckenderen

Préasent ati onen zu Uberzeugen versuchen.

D e Beschwerdekamern haben di e Verwendung in mnindlichen
Ver handl ungen von visuellen Hilfsmtteln - wie z. B

Zei chnungen auf Flip-Charts oder imvoraus vorbereiteten
D agrammen oder Zusammenfassungen - Ublicherwei se unter
der Bedi ngung zugel assen, dal3 di e Kamrer und di e anderen
Part ei en gegebenenfal | s davon Kopi en erhalten und dafl
bei Verdacht, daflR die visuellen Hlfsmttel unter

Urst &nden nmehr als nur Hilfsmttel darstellen (wenn sie
z. B. Beweismttel enthalten), die anderen Parteien

Gel egenheit erhalten, entsprechende Ei nwdnde zu er heben,
und di e Kamrer gegebenenfalls entscheidet, die
Verwendung dieser Hlfsmttel nicht zuzul assen. Nach
Auf f assung der Kanmer sollten &hnliche G undséatze auch
fiar di e Verwendung nodernerer Technol ogie gelten, we
si e Power-Poi nt-Prasentationen darstellen. Eine Partei,
di e eine solche Prasentation verwenden will, sollte dies
genugend friah vor der mindlichen Verhandl ung anktndi gen
und sowohl der Kammer als auch den anderen Parteien eine
Kopi e (entweder in elektronischer Form wie z. B. auf

ei ner Diskette, oder als Papier-Ausdruck) zukomen

| assen. Dies sollte selbstverstandlich fruh genug

erfol gen, umder Kammer und den Parteien die
erforderliche Zeit zu geben, die bereitgestellte Kopie
zu priafen und, imFalle der Parteien, die Angel egenheit
mt ihren Beratern zu besprechen. In der mindlichen

Ver handl ung kdnnen dann, noch bevor die Préasentation
gezeigt wird, etwaige Ei nwdnde geltend gemacht und

unt ersucht werden, und es kann gegebenenfal|ls dar uber
ent schi eden werden. Dies entsprach auch der

Vor gehenswei se i mvorliegenden Fall, bei welchemdie

Vor f Uhrung der Power - Poi nt-Prasentati on zugel assen wur de,
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weil sich der Vertreter der Cegenpartei ausdricklich
damt einverstanden erkl&rt hatte (obwohl er nicht
ausrei chend Zeit gehabt habe, umdie i hmauf Anwei sung
der Kammer vorher bereitgestellte Kopie einzusehen).

St and der Techni k

I n der mindlichen Verhandl ung haben sich die Parteien
auf di e fol genden Dokunente bezogen:

D2: WO A-93/ 14 454

D4: US-A-4 973 149 Dokunente D5, D7, D9, D10, D11 und
D18 (siehe Abschnitte | und Il oben)

Was die Einfdhrung in das Verfahren der erst im
Beschwer dever f ahren genannt en Dokunente D9, D10, D11 und
D18 anbel angt, so wird auf die Ausfihrungen der Kanmmer

i m Ladungsbeschei d, siehe Abschnitt |V oben, verw esen.

Zul assi gkeit der Antréage des Beschwerdef Uhrers

Die Antrage sind per Telefax am 7. Mai 2004 ei ngegangen,
d. h. einen Tag spater, als durch die i mLadungsbescheid
genannte Frist von ei nem Monat vor der mindlichen

Ver handl ung am 6. Mai 2004 bestimt wurde. Der
Beschwer def threr hat erklart, das entsprechende Tel ef ax
sei am6. Mai 2004 irrtdmich an das Ei dgendssi schen
Institut fdr Geistiges Eigentum Bern gesandt worden und
es werde angenomen, dall es daher auch als rechtzeitig
bei m Eur opai schen Patentant ei ngegangen gelte.

Der Vol | standi gkeit hal ber nbchte di e Kanmer dar auf
hi nwei sen, daB genmaR Artikel 75 (1) b) EPU eine
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eur opai sche Pat ent annmel dung bei ei ner dafur zustéandi gen
Behdrde eines Vertragsstaats eingereicht werden kann.

Ei ne sol che Bestimmung existiert jedoch nicht fir den
sonstigen sich auf Anmel dungen bezi ehenden
Schriftverkehr. Eine diesbezugliche Verwaltungs-

verei nbarung, wie sie mt dem Deutschen Patentant
abgeschl ossen wurde (siehe ABl. EPA 1991, 137), gibt es
j edoch nicht mt dem Ei dgenéssi schen Institut far

Cei stiges Ei gentum

Der Hauptantrag und die Hilfsantrage 1 bis 6 entsprechen
i mWesentlichen den in der Beschwerdebegr indung
genannten Antragen, wobei im Anspruch 1 jeweils

" Aut of okus" gestrichen wirde. Die Ubrigen Hilfsantrage 7
bis 16 bezi ehen sich auf unterschiedliche Konbinationen
der erteilten Anspriche. Nachdem di e Zahl der Antré&ge
vom Beschwer def Ghrer auf insgesant 11 beschréankt wurde,
sah die Kammer eine realistische Miglichkeit, diese im
Rahmen der mindlichen Verhandl ung zu di skutieren. Dabei
stellte sich heraus, dall der 13. Hilfsantrag nicht

zugel assen werden konnte, da er auf einen Aspekt
gerichtet ist, der sich auf keines der in den mt der
Beschwer debegr tindung ei nger ei cht en Anspr ichen
angegebenen Merknmal en bezi eht, siehe Punkt 6.9 unten.

Ei nspruchsgrinde (Artikel 100 EPU)

I m Ei nspruch war nur mangel nde erfinderische Tati gkeit

gel tend gemacht worden, wozu die Kamer im
Ladungsbescheid die unter Abschnitt IV (s.o0.)

angegebenen Ausf ihrungen gemacht hat. Abgesehen davon,
dass alle Antrage geanderte Anspriche betreffen, die
grundsatzlich alle Erfordernisse des EPU erfillen missen,
hat sich der Beschwerdef ihrer einer Untersuchung der
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Neuheit gegeniber dem aus dem Dokunent D10
hervorgehenden Stand der Techni k auch nicht w dersetzt.

Pat ent f &hi gkei t

Haupt ant r ag

In Ubereinstinmmung mit demim Anspruch 1 verwendeten
Wirtlaut of fenbart das Dokument D10, siehe Figuren 2 und
3 und Spalte 3, Zeilen 6 bis 54, ein M kroskop fur einen
Anwender, mt einem Tubus und ei nem Bedi enor gan
(tmplizit bei M kroskopen), wenigstens einem
ferngesteuerten Stellorgan (Vorrichtung zur Einstellung
der VergroRerung 6) und weni gstens ei ner Steuerung
(Steuernodul 6a) fur dieses Stellorgan und mt ei nem
Sensor (Kanmera 22) zur Erfassung der Augen- bzw

Pupi | I enstel l ung ei nes Betrachterauges (8) fur die

St euerung des Stellorgans, wobei das Stellorgan (6) ein
Aut ozoom und einen Antrieb fur ein Zoom unfaldt.

Let zteres ergi bt sich aus Spalte 7, Zeilen 26 bis 37,
wonach di e Nachstellung der Vergro6Rerung durch ein
spezifisches Verfahren der Blickverlagerung des
Betrachters ausgel 6st wird. Dabei wrd die VergrofRerung
auch mttels eines Zoons eingestellt, we aus Spalte 6,
Zeilen 24 bis 29 hervorgeht. Di e Verwendung ei ner
Vorrichtung zur Uberwachung und Erkennung der

Dur chf thrung di eses Verfahrens, umdie Einstellung zu
bewi rken, siehe Spalte 8, Zeile 65 bis Spalte 9, Zeile 7,
entspricht imuadbrigen einer Autozoonfunktion.

Der Beschwerdef ihrer hat bestritten, dal D10 ein Zoom

of fenbare. Es sei davon auszugehen, dafl} di e Vergrd6RRerung
in D10 durch Objektivwechsel in Stufen erfol ge. Aullerdem
sei das in D10 angewandte spezielle Verfahren der
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Bl i ckverl agerung ni cht gl ei chbedeutend mt der im
Streitpatent genannten Erfassung der Augen- bzw
Pupi | I enstel lung fur die Steuerung.

D e Kammer ist jedoch der Meinung, dall die explizite
Angabe eines Zoons in D10 imEi nklang mt demin D10
angegeben Zi el stehen, wonach die Einstell paraneter
stufenl os gesteuert werden sollen, siehe Spalte 2,
Zeilen 22 bis 27. Was das in D10 genannte Verfahren zur
Bl i ckverl agerung anbel angt, so wird dieses wie im
Streitpatent mt einem Sensor durchgefuhrt, der die
Augenstel lung fiur die Steuerung erfal3t. Der vom
Beschwer def Ghrer di esbeziglich geltend genmachte

Unt erschi ed komt daher durch den i m Anspruch 1
angegebenen Wortl aut ni cht zum Ausdruck.

Es folgt, dalR der Cegenstand des Anspruchs 1 gemall dem
Hauptantrag in den sich auf ein Autozoom und/ oder einen
Antrieb fur ein Zoom bezi ehenden Alternativen in D10

of fenbart ist. Der Gegenstand des Anspruch 1 genmél3 dem
Haupt antrag i st daher nicht neu.

6.2 1. Hilfsantrag

| m Unterschied zum Hauptantrag i st imAnspruch 1 dieses
Antrags definiert, daR der Sensor zur Erfassung der
Augen- bzw. Pupillenstellung eines fixierenden

Bet racht erauges an ei nem durch Bedi enor gansynbol e
gebi | deten diskreten Ot fir die Steuerung des
Stellorgans dient. Dies bildet insofern einen

Unt er schi ed gegeniber D10, als dort eine bestinmmte
Abf ol ge von Blickrichtungen verwendet wird, umdie

St euerung des Zoons auszul 6sen. Die mt diesem

unt er schei denden Mer kmal gegentber D10 gel 6ste objektive

1449.D
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Auf gabe bezi eht sich daher auf eine vereinfachte

St euerung i m Si nne ei ner Anwahl bestimter Funktionen
mt Hlfe des Blickes. We schon in D10, siehe Spalte 2,
Zeilen 22 bis 27, hervorgeht, ist eine solche

verei nfachte Steuerung aus D9 bekannt. D9, siehe die
Figuren 1 und 2 sowme Spalte 3, Zeilen 13 bis 50 und
Spalte 8, Zeilen 8 bis 30, offenbart eine Vorrichtung
mt einemferngesteuerten Stellorgan (Fahrgestell eines
Fl ugzeugs 175), einer Steuerung fur dieses Stell organ,
ei nem Sensor (LOS 40) zur Erfassung der Augen- bzw.

Pupi |  enstel l ung ei nes fixierenden Betrachterauges (30)
an ei nem durch Bedi enorgansynbol e gebi | deten di skreten
Ot (in demDisplay 123) fur die Steuerung des
Stel l organs. Angesichts des H nweises in D10 war es fur
den Fachmann nahel i egend, zur L6sung der genannten

Auf gabe, die in D9 beschriebene Steuerung von

St el | organen bei einem M kroskop ei nzusetzen, wenn es
ni cht um stufenl ose, sondern um diskrete

Ei nst el | vorgadnge geht.

Der Beschwer def ihrer hat auf das Dokunment D18 verw esen,
das auf die dieselbe Prioritatsannmel dung wi e D10
zuruckgeht. Die sich auf D9 bezi ehende Passage in D18

| autet: "The purpose here is not to make sone
designation and or selection of functions by sight
([D9,.]}), but to command the nodifications of at |east
one adjustnent in a substantially continuous manner,
rather than in discrete increnents.” Im Unterschied zu
D10 | ehre di e entsprechende Passage in D18 noch
deutlicher, die in D9 angegebene Lb6sung nicht zu

ver wenden.

D e Kammer sieht jedoch keinen wesentlichen Unterschied
imSinn der entsprechenden Passagen in D10 und D18. D e
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Passage in D10 lautet: "Es handelt sich hierbei jedoch
nicht um di e bl oRe Bezei chnung bzw. Anwahl bestimter
Funktionen mt Hlfe des Blickes ([D9,.]}), sondern um
di e stufenl ose und nicht diskrete Steuerung der

Ver d&nderung ei nes Einstel |l paraneters.” Die Passage in
D18 besagt, dal es nicht der Zweck der Lehre von D10 ist,
ei ne Anwahl einer Funktion vorzunehnen, sondern

Ei nstel l ungen kontinuierlich zu verandern. Dem entni nmt
der Fachmann jedoch a contrario, dalR er auf die Lehre
von D9 zuriuckgreifen soll, wenn eine Steuerung durch
Anwahl einer Funktion, d. h. eines Stellorgans, genugt.
Damt ist auch ein weiterer Ei nwand des
Beschwer def Uhrers hinsichtlich einer rickschauenden
Betracht ungswei se i m Si nne von " Coul d-woul d appr oach”
entkraftet, siehe Rechtsprechung der Beschwerdekanmern
4. Aufl age, 2001, Seite 135, 4. Absatz.

Der Beschwerdef ihrer hat das Argunent vorgetragen, dafld
zwi schen dem Prioritatsdatumdes Streitpatents und dem
Ver 6f fent | i chkei t sdat um des Dokunents D16, das die Lehre
von D5 schon vorwegnehne, ein |anger Zeitraum von acht
Jahren liege, in demdas Bedurfnis nach ei nem

bl i ckgesteuerten M kroskop bestanden habe. Di es spreche
fur das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit.

D eses Argunent vermag di e Kamrer jedoch nicht zu
Uberzeugen. Es ist né&mich nicht nachgew esen, z. B
durch di e Angabe von Publi kati onen oder techni schen

Real i si erungen, die durch das Streitpatent ausgel st

wur den, dall das genannte Bedurfnis Uberhaupt bestanden
hat bzw. dal} ein gegebenenfal|ls bestehendes Bediurfnis
durch die Lehre des Streitpatents auch befriedi gt wrde.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 genald dem 1. Hil fsantrag
beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

2. Hlfsantrag

Der Anspruch 1 nach diesem Antrag definiert zusatzlich
zu dem des Hauptantrags zunachst Mttel zum Darstellen
von Bedi enor gansynbol en i m Tubus. Nachdem es nahel i egend
war, w e unter Punkt 6.2 oben gezeigt wrde, die in D9
beschri ebene Blicksteuerung bei einem aus D10 bekannten
M kr oskop ei nzuset zen, stand der Fachmann vor der

Auf gabe, das in D9, siehe Figuren 1 und 2, beschriebene
Display (23 bzw. 123) in ein Mkroskop zu inplenentieren
H erzu bot sich ohne weiteres der Tubus an, w e es auch
aus D7, siehe Figuren 8, 4a, 4b und 4c sowi e Spalte 4,
Zeilen 24 bis 42, hervorgeht, worin ein M kroskop
beschrieben ist, bei demein Display (19) mt

Bedi enor gansynbol en Uber einen Strahlteiler (20) in

ei nen Tubus ei ngebl endet wird. D9, siehe Figur 1

of fenbart im Ubrigen ei ne Erkennungseinrichtung (40),
di e Uber eine Datenverarbeitungseinrichtung (50) zur

Bl i ckdeckungserfassung mt den Bedi enorgansynbolen (1
bis 20) und weiter mt dem Stell organ bzw. den Antrieben
(53) verbunden ist, wie es noch aus dem Anspruch 1 des
2. Hilfsantrags hervorgeht.

Der Beschwerdef dhrer hat argunentiert, dal der Fachmann
abgehalten wirde, D7 in Betracht zu ziehen, da dort die
Position des Giffels auf dem G aphi k-Tablett als Cursor

i m Gesichtsfeld ei ngebl endet wirde, was di eses

beei ntrachti gen wirde. Die Kammer ist jedoch der Meinung,
daR es fur den Fachmann ersichtlich ist, daR die in D9
beschri ebene Blicksteuerung kei nen Cursor erfordert.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 genald dem 2. Hil fsantrag
beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

4. Hilfsantrag

Der Anspruch 1 dieses Antrags ist durch eine
Beschrankung des Stell organs i m Anspruch 1 des

Haupt antrags auf bestinmmte Antriebe hervorgegangen. We
oben unter 6.2 ausgefihrt wurde, regt D10 den Fachmann
an, bei der bl oRen Anwahl bestimmter Funktionen mttels
Bl i ckst euerung auf D9 zurickzugreifen. Die i mAnspruch 1
genannten Antriebe betreffen offensichtliche Beispiele
sol cher Funktionen, z. B. das Einschalten der

Bel eucht ung oder eines Vi deorecorders.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 genald dem 4. Hilfsantrag
beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

5. Hilfsantrag

Der Anspruch 1 dieses Antrags entspricht dem Anspruch 1
des 1. Hilfsantrags, wobei noch definiert ist, dal ein
Di spl ay zum Ei nbl enden der Bedi enorgansynbol e in demim
Tubus sicht baren Sehfeld angeordnet ist und die

Bedi enor gansynbol e peri pher am D spl ay und/ oder

auller hal b des M kroskopsehf el des angeordnet sind. We
oben unter 6.3 ausgefiuhrt, wird der Fachmann durch D10
angeregt, das in D9 beschriebene Display in ei nem

bl i ckgesteuerten M kroskop zu verwenden und in der in D7
angegeben Wi se i m Tubus anzuordnen, wobei die

Bedi enor gansynbol e ent sprechend den in D9 und D7

getrof fenen Anordnungen peri pher und aufRerhal b des
Sehf el des angeor dnet wer den.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 genmald dem 5. Hil fsantrag
beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

6. Hilfsantrag

Der Beschwer def iUhrer hat seine Bereitschaft erkl&rt, im
Anspruch 1 dieses Antrags die "weni gstens eine

M kr oskopst euerung fir das Ansteuern einer Funktion des
M kroskops" auf die imerteilten Anspruch 1 genannten
speziellen Stellorgane und Antriebe fir sol che zu

beschr &nken, um ei nem i m Ladungsbeschei d er hobenen

Ei nwand unter Artikel 123 (3) EPU Rechnung zu tragen,

si ehe Abschnitt |1V oben. Ansonsten entspricht der
Anspruch 1 dieses Antrags in unterschiedlicher

Ter m nol ogi e dem Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags mt der
Ei nschrankung auf ein Operationsm kroskop. Da sich D10

i m besonderen auf ein QOperationsm kroskop bezi eht, siehe
Spalte 1, Zeilen 10 bis 14 und 55 bis 60, sowie Spalte 5,
Zeilen 40 bis 46, folgt mt der zum 2. Hilfsantrag
gegebenen Begrindung, dalR sich der Cegenstand des
Anspruchs 1 in naheli egender Wise aus D7, D9 und D10
ergi bt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 genald dem 6. Hil fsantrag
beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

7. Hlfsantrag

Der Anspruch 1 dieses Antrags entspricht in einemersten
Teil dem Anspruch 1 des Hauptantrags und enthalt in

ei nem zwei ten Teil Ausfidhrungsfornmen der Pupillen-

posi ti onser kennungsei nri chtung. Entsprechend demim
Anspruch 1 di esbeziglich verwendeten Wirtlaut offenbart
D10, siehe Figur 3 und Spalte 7, Zeilen 38 bis Spalte 8,
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Zeile 22, eine Pupillenpositionserkennungseinrichtung
mt teildurchl @asigen Spiegeln (20), die fuar Licht im
si cht baren Bereich durchlassig, fur IR Licht (von IR
Quel l e 19) jedoch reflektierend sind, wobei vom
Betrachterauge (8) reflektiertes IR-Licht einem CCD (22)
zugefidhrt ist. Auch die Pupillenpositionserkennungs-

ei nri chtung nach dem alternativen Wortl aut geht aus D10
hervor, denn nach Figur 3 sind einer Ckularlinse
(inplizit) Einblendelenente (20) vorgeschaltet, die IR
Licht einer IR Quelle (19) auf ein Betrachterauge (8)

| enken, wobei vom Betrachterauge (8) reflektiertes IR
Li cht einem CCD (22) zugefihrt ist. Damt offenbart D10
ein Mkroskop in der sich auf ein Autozoom und einen
Antrieb fur ein Autozoom bezi ehenden Alternative des
Anspruchs 1 mt den weiter angegebenen

Pupi | | enposi ti onser kennungsei nri cht ungen.

Der Beschwerdef dhrer hat argunentiert, dal die

Platten 20 in D10 und 4 in D5 (Figur 4) als

hal bt ransparent bzw. hal brefl ektierend beschri eben seien
und damt nicht identisch mt den im Anspruch 1
definierten teildurchl dssi gen Spi egel n sei en.

Dem i st entgegenzuhalten, dafl in Figur 3 des
Streitpatents die teil durchl &ssi gen Spiegel 5a und 5b
ebenfalls als Platten unter 45° im Strahl engang
angeordnet sind wie in D10, Figur 3, oder in D5, Figur 4.
Die Platte 20 ist in Figur 3 von D10 aul3erdem so

gezei chnet, dal sie sichtbares Licht vom Cbjekt 3

durchl aBt und I R-Licht von der IR-Quelle 19 reflektiert,
wie es imvorliegenden Anspruch 1 definiert ist. Dies
steht auch imEi nklang mt D5, denn der Platte 20 in D10
entspricht nicht die Platte 4 in D5, sondern die

Platte 2, die als Warnlichtspi egel bezeichnet ist, d. h.
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mt hoher Reflexion fir | R-Licht und hoher Transm ssion
fiar sichtbares Licht.

Der Gegenstand des Anspruch 1 gemalR dem 7. Hil fsantrag
i st daher nicht neu.

12. Hilfsantrag

Der Anspruch 1 dieses Antrags entspricht dem des

2. Hilfsantrags. Die zuséatzlich aufgefihrten Merkmal e
betreffen nur die Wederholung der zu steuernden
Stel l organe. Aus den genannten G Unden (siehe Punkt 6.2
oben) wird der Cegenstand des Anspruchs 1 durch den aus
D7, D9 und D10 bekannten Stand der Techni k nahegel egt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 genmald dem 12. Hilfsantrag
beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

13. Hilfsantrag

Der Anspruch 1 dieses Antrags entspricht w ederum dem
Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags mt der zuséatzlichen
Definition eines der Datenverarbeitungseinrichtung
zugeor dnet en Spei chers fur das Abspei chern und

aut omati sche Abrufen von Einstelldaten bzw. -vorgangen
des M kroskops in Abhéangi gkeit von ei ngebbaren Anwender -
Codes.

D eser Aspekt bildet keines der in dem Hauptantrag und
dem 1. bis 6. HlIfsantrag beanspruchten Merkmal e weiter
Es konnte daher nicht erwartet werden, dall die Kamrer im
Beschwer deverfahren zum erstenmal Uber die

Pat ent f &hi gkeit di eses Antrags entschei den wirde, auch
wenn der Beschwerdegegner gestitzt auf di e Dokunente
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D2 und D4 dazu sachlich Stellung genonmen hatte. Weder
di e Zuridckverwei sung an die erste Instanz noch die vom
Beschwer degegner beantragte Vertagung der mindli chen
Ver handl ung war dem Sachverhalt angenessen

D e Kammer entschied daher in Anwendung des i hr
zust ehenden Ernessens nach Artikel 114 (2) EPU, den
13. Hilfsantrag nicht zuzul assen.

15. Hilfsantrag

Der Anspruch 1 dieses Antrags ist inhaltlich eine
Zusamenf assung des Anspruchs 1 gendld dem Haupt antr ag,
wel ches der erteilte Anspruch 1 ohne das Merkma

" Aut of okus" ist, mt demerteilten Anspruch 5. Der
Cegenstand des erteilten Anspruchs 1 geht auf den
ursprunglichen Anspruch 1 zurick, wobei eine Aufzahl ung
der den Bezugszei chen entsprechenden Stell organe
vorgenomen wurde. Der erteilte Anspruch 5 ist identisch
mt dem urspringlichen Anspruch 5. Die Kammer hat daher
kei ne Bedenken, dal3 die Erfordernisse von Artikel 123 (2)
und (3) EPU erfillt sind.

Der neue Hauptanspruch stitzt sich imubrigen auf die
Ausf ihrungen in Spalte 2, Zeilen 35 bis 54 der

Pat entschrift in Verbindung mt Figur 3 (siehe
Artikel 84 EPU).

Was di e Patentfahigkeit anbelangt, so ist in dem
Dokunment D10 zwar beschrieben, daf3 fur jedes Auge des
Betrachters eine Pupillenpositionserkennungseinrichtung
vor gesehen sein kann, siehe Spalte 7, Zeilen 50 bis 53,
aber es geht aus D10 nicht hervor, damt Uber die
Augenabst andsei nstel | vorri chtung den Augenabstand an den
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Tubenabst and anzupassen. In D10 ist namich die

Pupi | | enposi ti onser kennungsei nrichtung fur jedes Auge
vor gesehen, umdi e automati sche Schéarfeeinstellung mt
Hi | fe der Vergenz der den bei den Augen zugeordneten
Strahl en nach dem anhand von Figur 2 beschriebenen
Ver f ahren dur chzuf Ghren. Di e Ubrigen Dokunente,

i nsbesondere D7 und D9, erwdhnen di e Augenabst ands-

ei nstel lung nicht und kdnnen somt den Gegenstand des
Anspruch 1 nicht nahel egen. Es sei auch angenerkt, dal
zum Anspruch 5 in der international en Recherche

| ediglich das Dokunent D5 als all geneiner Stand der
Techni k (Kategorie A, siehe ISR) ermttelt wurde.

Der Beschwer degegner hat ausgefihrt, dal es bei

M kr oskopen Ublich sei, die Okulare hinsichtlich des
Augenabst ands zu justieren. Es sei daher naheliegend,
di e Augenabst andsei nstellung automatisiert mt Hilfe der
bekannt en Pupi | | enposi ti onser kennungsei nri chtung

vor zunehnen.

D e Kammer ist jedoch der Auffassung, dall D10 kei nen

H nwei s auf eine automatisierte Augenabstandsei nstellung
geben konnte, da die fir jedes Auge vorgesehene

Pupi | | enposi ti onser kennungsei nri chtung zu ei nem ander en

Zweck dient, nam ich zum Nachf dhren der Fokussi erung.

D e Kammer konmt daher zu dem Schl uf3, dalR der Gegenstand
des Anspruchs 1 gemal3 dem 15. Hil fsantrag sowohl neu im
Sinne von Artikel 54 (1) EPU ist, als auch auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU
beruht. Die Erfordernisse von Artikel 52 (1) EPU sind
daher erfillt.
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Da dem 15. Hilfsantrag stattgegeben werden kann, ist der
16. Hilfsantrag unbeachtlich.

Um j edoch di e Voraussetzungen fur die Aufrechterhaltung
i n geanderten Unfang genmaR Artikel 102 (3) EPU zu
erfallen, wiaren noch di e abhéngi gen Anspriche 5 bis 13,
die sich an die erteilten Anspriche 2 bis 4 anschliel3en
sollen, wi e beantragt, einzureichen sowe die

Beschrei bung an das geanderte Patent begehren anzupassen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

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

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt der
Anor dnung zuridckverw esen, das Patent mt den Ansprichen
gemall dem 15. Hilfsantrag und ei ner noch anzupassenden
Beschrei bung aufrecht zuerhal ten

Der Ceschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

P. Martorana A. G Klein

1449.D



