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Die europaische Patentanmeldung 84 116 226.6 (Verdéffent-
lichungsnummer EP-A-0 154 033) wurde von der Prufungsab-

teilung zurlckgewiesen.

Die Zuriuckweisung wurde damit begrindet, daB dem Gegen-
stand der geltenden Anspruche im Hinblick auf zwei

im europaischen Recherchenbericht genannte Druckschriften
die aufgrund von Artikel 52 (1) und 56 EPU erforderliche

erfinderische Tatigkeit fehle.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefuhrerin

Beschwerde eingelegt.

In einer Mitteilung der Beschwerdekammer wurde die
Beschwerdefihrerin insbesondere darauf hingewiesen, daB
der geltende Anspruch 1 nach Auffassung der Kammer gegen
die Bestimmungen des Artikels 123 (2) EPU verstoBe, weil
er das Merkmal, wonach man mit der MafBzahl fur das Start-
vermoégen und dem Bestimmungswert fur den Ladezustand des
Pruflings eine Aussage uUber den physikalischen Zustand_des
Priuflings gewinnt, nicht mehr aufweise und daher sein
Gegenstand uber den Inhalt der Anmeldung in der urspring-

lich eingereichten Fassung hinausgehe.

Im Rahmen einer mindlichen Verhandlung beantragte die
Beschwerdefihrerin schlieflich, die angefochtene Entschei-
dung aufzuheben und das Patent entweder aufgrund der in
der mindlichen Verhandlung eingereichten Anspriche 1-12
(Hauptantrag) oder aufgrund der ebenfalls in der mind-
lichen Verhandlung eingereichten Anspriche 1 und 2 (Hilfs-

antrag) zu erteilen.

R
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Der geltende Anspruch 1 gemdaB Hauptantrag ist mit dem
Anspruch 1, der der angefochtenen Entscheidung zugrunde
lag, identisch. Er lautet:

"1. Prufverfahren fur Gleichstromquellen, wie Akkumula-
toren, Batterien oder dgl., bei welchem man die Leerlauf-
spannung der zu prufenden Gleichstromquelle (Prifling)
nach einer Hochstrombelastung und deren Innenwiderstand
mift und daraus den momentanen Ladezustand des Priflings
bestimmt, dadurch gekennzeichnet, daB8 man durch Verhalt-
nisbildung des gemessenen Gleichstrominnenwiderstandes
(Rg) mit dem bekannten Gleichstrominnenwiderstand (Rgy)
einer neuen, vollgeladenen, mit dem Prufling typgleichen
Gleichstromquelle eine MaBzahl fur das momentane Start-
vermogen des Pruflings (10) gewinnt, wobei man zum Erfas-
sen des Gleichstrominnenwiderstandes (Rg) des Pruflings
(10) dessen Klemmenspannung (Ua) zu einem Zeitpunkt (t;)
wahrend der Hochstrombelastung mift und die Differenz von

Leerlauf- und Klemmenspannung (Ug, Up) bildet."

Anspruche 2 bis 7 gemaB Hauptantrag sind auf Anspruch 1
ruckbezogen, wahrend sich Anspriche 8 bis 12 auf ein

Prufgerat beziehen.
Der geltende Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag lautet:

"1. Prufgerat zur Durchfihrung eines Prifverfahrens fur
Gleichstromquellen, bei welchem man die Leerlaufspannung
der 2zu prufenden Gleichstromquelle (Prifling) nach einer
Hochstrombelastung und deren Innenwiderstand mift und
daraus den momentanen Ladezustand des Priuflings bestimmt,
mit mindestens einer Eingangsklemme (15) zum Anschliefen
des Pruflings (10), mit einem uUber einen ersten Schalter
(16) mit der Eingangsklemme (15) verbundenen Belastungs-
widerstand (17) zur Hochstrombelastung des Pruflings (10),
mit einem ersten Operationsverstarker (18), dessen in-
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vertierender Eingang mit einer Referenzspannung belegt
ist, und dessen nicht invertierender Eingang Uber einen
zweiten Schalter (20) an der Eingangsklemme (15) ange-
schlossen ist, mit einem zweiten Operationsverstarker

(19), dessen invertierender Eingang Uber einen dritten

..Schalter. (21)-mit-der-Eingangsklemme (15) -und-dessen-nicht - -

invertierender Eingang mit dem gleichartigen Eingang des
ersten Operationsverstarkers (18) verbunden ist, mit einer
mit den Steuereingangen der Schalter (16, 20, 21) verbun-
denen Zeitsteuervorrichtung (28), die derart ausgebildet
ist, daB sie zeitlich versetzte SchlieBsignale unter-
schiedlicher Dauer selektiv an die Schalter (16, 20, 21)
in der Weise gibt, daB der erste Schalter (16) fur die
Dauer der Hochstrombelastung geschlossen ist und das der
dritte Schalter (2f) wahrend der Hochstrombelastung nach
SchlieBen des ersten Schalters (16) und der zweite .
Schalter (20) nach einer Erholungsphase nach Wiederéffnen
des ersten Schalters (16) jeweils kurzzeitig geschlossen
sind, und mit einem dem zweiten Operationsverstarker (19)
nachgeschalteten Umkehrverstarker (24) mit vorzugsweise
einstellbarem Vérwiderstand (25), wobei den mit der Ein-
gangsklemme (15) verbundenen Eingangen der beiden
Operationsverstarker (18, 19) jeweils ein Speicherglied,
vorzugsweise ein Kondensator (22, 23), parallel geschaltet
ist und an dem Ausgang des ersten Operationsvertarkers &%
(18) eine Anzeigevorrichtung (12) fir den Ladezustand und
an dem Ausgang des Umkehrverstdrkers (24) eine Anzeigevdr-
richtung (13) fuir das Startvermoégen des Priuflings (10)

angeschlossen ist."

Anspruch 2 gemaB Hilfsantrag ist auf Anspruch 1 rickbe-

zogen.

Im Hinblick auf den von der Kammer in ihrer Mitteilung

erhobenen Einwand der unzuldssigen Erweiterung der

cei)
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Anmeldung trug die Beschwerdefuhrerin im wesentlichen

folgendes vor:

In der ursprunglich eingereichten Fassung des Anspruchs 1
seien zwei MaBnahmen versehentlich zusammengefaft worden,
die jedoch nicht als miteinander verbunden betrachtet
werden konnten. Einerseits wurden namlich die Klemmen-
spannung Up wahrend einer Hochstrombelastung und die Leer-
laufspannung Ug nach dieser Hochstrombelastung erfaft und
daraus zuverlassige Aussagen uber das momentane Startver-
mégen und den momentanen Ladezustand des Priuflings
getrennt gewonnen. Andererseits wirden diese derart
voneinander getrennt ermittelten Kriterien dann mit-
einander zur Ausarbeitung eines dem physikalischen Zustand
des Pruflings entsprechenden Signals verknupft.

DaB die wesentliche Lehre der Patentanmeldung jedoch
allein in der ersten MaRnahme zu sehen sei und die zweite
lediglich eine untergeordnete Weiterbildung dieses Er-
findungsgedankens darstelle, sei dem Fachmann im Lichte
der ursprunglich eingereichten Unterlagen ohne weiteres
ersichtlich, weil die Angaben in der Beschreibung in Bezug
auf die Gewinnung der Aussage Uber den physikalischen
Zustand des Pruflings (vgl. Seite 6, Zeile 22 bis Seite 7,
Zeile 8) klar zum Ausdruck brachten, daf der Ladezustand
und das Startvermogen des Priuflings als Grundlage fiur die
weitere Ermittlung seines physikalischen Zustands dienten.
Dieser Bewertung des eigentlichen Erfindungsgedankens
stehe auch die Tatsache nicht entgegen, daB das in der
Anmeldung beschriebene Prufgerat eine Verkniupfungslogik
(27) zur Steuerung einer Anzeigevorrichtung (14) far den
physikalischen Zustand des Priflings aufweist, weil dieses
Gerat lediglich als ein Ausfuhrungsbeispiel dargestellt
werde und der Fachmann unmittelbar erkenne, daf auf eine
derartige Verknipfungslogik mit Anzeigevorrichtung

gegebenenfalls auch verzichtet werden kann.
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Des weiteren stelle die von der Kammer beanstandete
Anderung in Anspruch 1 lediglich eine Berichtigung von
offensichtlichen Mangeln in den Anmeldungsunterlagen dar,
die auf Grund von Regel 88 EPU zuladssig sei.

e e p—— S—

Entscheidungsgrinde

01057

Die Beschwerde ist zuldssig.
Zum Hauptantrag

Anspruch 1 gemdB Hauptantrag wurde im Hinblick auf den
ursprunglich eingereichten Anspruch 1 insbesondere dahin-
gehend geéndert; daB er das ursprunglich beanspruchte
Merkmal, wonach "man mit der MaBzahl fﬁr das Startvermogen
und dem Bestimmungswert fur den Ladezustand des Pruflings
anhand einer bekannten funktionellen Abhangigkeit des
Startvermégens einer mit dem Prufling typgleichen Gleich-
stromquelle von ihrem Ladezustand und von ihrem physi-
kalischen Zustand eine Aussage Uber den physikalischen
Zustand des Pruflings gewinnt", nicht mehr aufweist. Daher
ist in dem Schutzumfang des geltenden Anspruchs 1 nunmehr
auch ein Verfahren miteinbezogen, das keinerlei Aussage 2
Uber den physikalischen Zustand des Prﬁflings liefert. =
Ein derartiges Verfahren ist jedoch nach Auffassung der
Kammer in der ursprunglich eingereichten Unterlagen weder
ausdricklich beschrieben, noch daraus unmittelbar herleit-
bar. In der ursprunglich eingereichten Beschreibungs-
einleitung wird namlich eindeutig ausgefihrt, daf die
Erfindung im Vergleich zu dem aus der Druckschrift

D-B-2 926 716 bekannten Verfahren, bei welchem auch eine
Aussage uber den physikalischen Zustand des Priflings

gewonnen werde, eine zuverlassige Aussage uber den
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(physikalischen) Zustand des Priuflings jedoch nicht immer
gesichert sei (Seite 1, letzter Absatz bis Seite 2, 2.
Absatz), insbesondere den Vorteil einer verbesserten
Zuverlassigkeit der Aussage uber den Betriebszustand des
Pruflings aufweise (Seite 2, letzter Satz). Daher steht
die nunmehr geltende Definition der Erfindung gemasg
Anspruch 1, wonach keine Aussage mehr uUber den physika-
lischen Zustand des Priiflings gewonnen wird, eindeutig im
Widerspruch zu dem was ursprunglich als Erfindung
beschrieben worden ist. Dariberhinaus weist das einzige,
in den Anmeldungsunterlagen in Bezug auf die Figur 1
beschriebene Prufgerat eine Verknupfungslogik (27) mit
zugeordneter Anzeigevorrichtung (14) far den physikali-
schen Zustand des Pruflings auf, die auch in den Merkmalen
des ursprunglichen unabhangigen Vorrichtungsanspruchs 8
miteinbezogen war, so daB auch aus der urspringlichen
Offenbarung des Prufgerats keine Stutze fir ein Verfahren
ohne Gewinnung einer Aussage uber den physikalischen
Zustand des Pruflings gefunden werden kann.

Den Argumenten der Beschwerdefuhrerin, die eine Aussage
uber den physikalischen Zustand und die eine dafur
vorgesehene Verknupfungslogik und Anzeigevorrichtung
betreffenden Merkmale in den urspringlichen Ansprichen 1
und 8 seien fur den Fachmann offensichtlich als nicht
wesentliche, untergeordnete Mafnahmen erkennbar, kann
nicht zugestimmt werden. Die Bedeutung eines Merkmals kann
nur im Hinblick auf die gesamten Anmeldungsunterlagen
bewertet werden und zwar insbesondere unter Berucksich-
tigung der daraus entnehmbaren, der Erfindung zugrunde
liegenden technischen Aufgabe. Wenn daher in einer
Anmeldung, aus welchen Grunden auch immer, eine Erfindung
eindeutig als eine, eine bestimmte Aufgabe ldésende Kombi-
nation von Merkmalen urspringlich offenbart ist, kann ein
Merkmal dieser Kombination, ohne welches diese bestimmte
Aufgabe nicht mehr gelést werden kann, im Rahmen der

ceif o
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ursprunglichen Offenbarung nicht als offensichtlich

unwesentlich betrachtet werden.

Aus diesen Grunden wird die vorliegende Anmeldung durch
die in Anspruch 1 erfolgte Anderung des Schutzbegehrens in

--einer- Weise -geandert, daf ihr-Gegenstand idber--den Inhalt -~
der Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung
hinausgeht. Diese Anderung ist daher auf Grund von
Artikel 123 (2) EPU nicht zuléassig.

\2.2 Der Auffassung der Beschwerdefiuhrerin, daB die Anderung
der Anspruiche nach Regel 88 Satz 2 EPU zugelassen werden
kénne, Vermag'die Kammer nicht zu folgen. Nach

Regel 88 Satz 2 EPU kénnen auf Antrag Beschreibung,
Patentanspriche oder die Zeichnungen berichtigt werden,
sofern die Berichtigung derart offensichtlich ist, das
sofort erkennbar ist, daR nichts anderes beabsichtigt sein
konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.
Wie bereits oben bei der Prifung der Zuldssigkeit der
Anderungen gemaf Artikel 123 (2) EPU ausgefihrt ist, sind
die beantragten Anderungen fir einen Fachmann aus den
ursprunglichen Unterlagen nicht herleitbar. Der gleiche
Grund steht einer Berichtigung nach Regel 88 Satz 2
entgegen, weil nicht sofort erkennbar ist, daB nichts
anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als

Berichtigung vorgeschlagen wird.

Stellt eine beantragte Anderung eine unzuldssige Erwei-
terung im Sinne des Artikels 123 (2) EPU dar, so kann sie
auch nicht als Berichtigung gemdf Regel 88 Satz 2 EPU
zugelassen werden, denn das Europdaische Patentamt ist
nicht befugt, eine urspringliche Offenbarung im Wege der
Berichtigung zu erweitern.

Das folgt schon aus Artikel 138 (1) Buchstabe c EPU.
Danach kann ein europaisches Patent fir nichtig erklart

01057 ceiS e
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werden, wenn der Gegenstand des europaischen Patents uber
den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung
hinausgeht. Dieser Nichtigkeitsgrund ist auch dann
gegeben, wenn die unzulassige Erweiterung auf einer
Berichtigung gemaB Regel 88 Satz 2 EPU beruht. Das zeigt
deutlich, daB eine Berichtigung nicht zu einer Erweiterung
der ursprunglichen Offenbarung fihren darf. Vielmehr ist
ein Fehler nur dann berichtigungsfdhig, wenn dessen bean-
tragte Berichtigung sich fur einen Fachmann, an den sich
die Patentanmeldung wendet, aus dem Gesamtinhalt der
urspringlichen Unterlagen zwingend ergibt (vgl. T 13/83,
ABl. 1984, 428). Daran fehlt es aber im vorliegenden
Fall.

Eine Interpretation der Regel 88 Satz 2 EPU in der Weise,
daB als Berichtigung zugelassen werden kénnte, was eine

unzulassige Erweiterung darstellt, wirde im Ubrigen auch
mit Artikel 164 (2) EPU nicht im Einklang stehen, wonach
die Vorschriften des Ubereinkommens Vorrang vor denen der

Ausfihrungsordnung geniefen.

Aus diesen Griunden kann dem Berichtigungsantrag nicht

entsprochen werden.

Aus den vorstehend genannten Grunden genugt die Anmeldung
in ihrer Fassung gemdB Hauptantrag nicht den Erforder-
nissen des EPU, so daB der Hauptantrag der Beschwerde-

fuhrerin nicht gewahrbar ist.

Zum Hilfsantrag:

Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag wurde im Hinblick auf den

entsprechenden, urspringlich eingereichten, unabhdngigen
Vorrichtungsanspruch 8 insbesondere dahingehend geandert,
daB er das ursprunglich beanspruchte Merkmal, wonach das

Prufgerat eine Verknupfungslogik umfaBt, die eine Anzeige-
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vorrichtung fir den physikalischen Zustand des Pruflings
steuert, nicht mehr aufweist. Daher ist in dem Schutz-
umfang des Anspruchs 1 geﬁéB Hilfsantrag nunmehr auch ein
Prufgerat miteinbezogen, das keine solche Verknupfungs-
logik mit zugeordneter Anzeigevorrichtung aufweist.

Aus den oben im Zusammenhang mit der entsprechenden
Anderung des urspringlich unabhangigen Verfahrens-
anspruchs 1 bereits dargestellten Grunden ist ein der-
artiges Prufgerat jedoch in den urspringlichen Anmeldungs-
unterlagen weder ausdrucklich beschrieben, noch daraus

eindeutig herleitbar.

Daher verstéft die in Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag vorge-

nommene Anderung ebenfalls gegen die Bestimmungen des

Artikels 123 (2) EPU, so daB auch der Hilfsantrag der

Beschwerdefuhrerin nicht gewahrbar ist. '
Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden: C e

Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

F. Klein K. Lederer

01057



