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Sachverhalte und Antrãge 

Die Beschwerdeführerin ist Patentinhaberin des erteilten 
europàischen Patents 0 129 768 (Annieldenuinmer 
84 106 697.0). 

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat Einspruch gegen 
die Patenterteilung wegen inangeinder erfinderischer 
Tãtigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 erhoben mm 
Hinblick u. a. auf folgende Entgegenhaltungen: 

DE-A-3 029 273 (Dl) und 
tJS-A-3 958 509 (D2). 

Das europãische Patent wurde von der Einspruchsabteilung 
widerrufen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 
(Patentinhaberin) Beschwerde erhoben und die folgenden 
Anträge gesteilt: 

Antrag 1: Aufhebung der Entscheidung und Zuruckverweisung 
der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung; 

Antrag 2: Rückzahlung der Beschwerdegebühr. 

Zur Begründung des ersten Antragsstutzt die Beschwerde-
führerin ihr Vorbringen auf das Argument, daB bei ihrer 
Entscheidung die Einspruchsabteilung offensichtlich 
übersehen habe, daB der erteilte Anspruch 1 fünf Merkmale a) 
bis e) umfaBt; auf das Merkinal e) werde an keiner Stelle der 
angefochtenen Entscheidung eingegangen. Erst dieses Merkmal 
ermôgliche die Läsung einer der vorliegenden Erfindung 
zugrundeliegenden Teilaufgabe. Diese bestehe darin, em 
FarbdichteineBgerat zu schaffen, weiches universell für die 
verschiedens.ten, maschinenabhãngig von iegenden Zonenauf- 
teilungen der Druckvonlage einsetzbar sei. Diesen Antrag 
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halt die Beschwerdeführerin aus Grunden der Billigkeit für 

gerechtfertigt, urn der Patentinhaberin zu einer neuen 

ordnungsgemäBen Entscheidung der Einspruchsabteilung zu 

verhel fen. 

Zur Begründung des zweiten Antrags stützt die Beschwerde-

führerin ihr Vorbringen auf das Argument, daB der BeschluB 

gegen die dem Europäischen Patentamt auferlegte 

Begründungspflicht gemaB Regel 68, Abs. 2 EPU verstoBe. Die 

fehiende Stellungnahme der Einspruchsabteilung zu der im 

kennzeichnenden Merkmal e) enthaltenen technischen Lehre 

mache es urunöglich, den Widerruf des Patents objektiv 

daraufhin zu prufen, ob er un Hinblick auf den Stand der 

Technik gerechtfertigt sei oder nicht. Hierdurch werde die 

Patentinhaberin der Möglichkeit beraubt, sachlich zu prufen, 

ob gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung die 

Einlegung des Rechtsmittels der Beschwerde sinnvoll 

erscheint oder nicht. Die Beschwerdeführerin halte somit die 

Zurückverweisung der Angelegenheit auch aus diesem Grund für 

gerechtfertigt. Nach Meinung der Beschwerdeführerin 

of fenbare das Ubersehen eines wesentlichen, kennzeichnenden 

Merkmals der Erfindung bei der Begründung des Widerrufs des 

Patentes durch die Einspruchsabteilung einen wesentlichen 

Verfahrensmangel. 

V. Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) 

wurde die Betrachtung des Merkmals e) des Hauptanspruchs von 

der Einspruchsabteilung nicht übersehen. Die Beschwerde-

gegnerin weist auf diejenige Textstelle in der Begründung, 

in der die Einspruchsabteilung die Argumente der Patent-

inhaberin widerlegt und betont, daB es der Patentinhaberin 

nicht gelungen sei, die Argumentationskette der 

Einsprechenden zu entkrãften. Dabei sei zu merken, daB die 

erwãhnte Argurnentationskette insbesondere das Merkmal e) des 

Hauptanspruchs betreffe. liii übrigen sei es der Beschwerde-

gegnerin nicht inóglich, auf die Beschwerdebegrundung 
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sachlich nàher einzugehen, da sich die Beschwerdeführerin 
lediglich zu deni angeblichen Ubersehen des Merkmals e) durch 
die Einspruchsabteilung geäuBert habe. Daher sei in 
sachlicher Hinsicht auf den Einspruchsschriftsatz und auf 
die Eingabe voin 04. April 1989 der Einsprechenden 
verwiesen. 

VI. Patentanspruch 1 des europäischen Patents Nr. 0 129 768 hat 
folgenden Wortlaut: 

"Farbdichteniel3gerãt zur Lieferung von Farbzoneneinstell-
werten bei Druckmaschinen mit 

einer optischen Abtastvorrichtung für eine Druckvorlage, 
und 

einer Auswerteschaltung zur Bestinunung der Farbdichte-
inittelwerte je Zone aus den Abtastwerten, gekennzeichnet 
durch folgende Merkmale: 

C) zur optischen Abtastung der Druckvorlage dient eine 
Fernsehkamera (1) mit mindestens einer Grauwertauflösung 
von 8 Stufen je Bildpunkt, der eine Rechnersteuerung (3) 
und ein Koordinatenspeicher (2) zugeordnet sind; 

der die Druckvorlage definierende Speicherbereich mm 
Koordinatenspeicher ist vorwählbar; 

die Adressen der für die Erzeugung der Zoneninittelwerte 
jeweils zu suinmierenden Speicherwerte mm freigegebenen 
Bereich des Koordinatenspeichers sind entsprechend der 
vorliegenden Zonenzahl und Zonenbreite rechnerseitig 
selbsttätig auswàhlbar und die Speicherwerte addierbar.'t 
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Die abhängigeri Patentansprüche 2 und 3 betreffen lediglich 

besondere Ausführungsbeispiele des FarbdichtemeBgerats von 

Patentanspruch 1. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulàssig. 

Neuheit 

2.1 	Aus Dl ist ein Farbdichteine8gerät zur Lieferung von 

Farbzoneneinstellwerten bei Druckmaschinen bekannt, 

mit 

al) einer optischen Abtastvorrichtung (10A) für eine 

Druckvorlage (20) und 

bi) einer Auswerteschaltung (eines Zentraiprozessors 

(44)), zur Bestimmung der Farbdichtemittelwerte je 

Zone (je Ermittlungsbereich P) aus den Abtast- 

werten, 

wobei, 

ci) zur optischen Abtastung der Druckvorlage eine 

Vorrichtung, der eine Rechnersteuerung (der 

Zentralprozessor (44)) und ein Koordinatenspeicher 

(46) zugeordnet sind, dient; 

dl) der die Druckvoriage definierende Speicherbereich 

im Koordinatenspeicher (46) vorwáhlbar ist; 

el) die Adressen der für die Erzeugung der Zonenmittel-

werte jeweils zu sununierenden Speicherwerte im 

freigegebenen Bereich des Koordinatenspeichers (46) 
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entsprechend der vorliegenden Zonenzahl und 
Zonenbreite rechnerseitig selbsttätig auswählbar 
sind und die Speicherwerte addierbar sind. 

(Siehe Dl, Seite 5, ersten Absatz - Seite 6, ersten 
Absatz; Seite 9, letzten Absatz - Seite 10, ersten 
Absatz; Seite 11, vorletzten Absatz - Seite 15, ersten 
Absatz; Seite 17, vorletzten Absatz - Seite 19, ersten 
Asatz; Seite 20, zweiten Absatz - Seite 21, ersten 
Absatz; Fig.2 - 8, 11 und 12; siehe auch die 
Patentansprüche 1 und 3). 

2.1.1 	Der Gegenstand des angefochtenen Patentanspruchs 1 
unterscheidet sich von dem aus Dl. bekannten Farbdichte-
meBgerät dadurch, daB die beanspruchte optische 
Abtastvorrichtung eine Fernsehkaxnera mit mnindestens 
einer Grauwertauflösung von 8 Stufen je Bildpunkt, und 
keine fotoelektrische Detektoreinrichtung wie in Dl, 
ist. 

2.2 	Aus D2 1st eine Vorrichtung für die Bestimmung von 
Farbzoneneinstellwerten bei Druckmaschinen bekannt, 
wobei zur optischen Abtastung der Druckvorlage (24) 
eine Fernsehkamnera (30) benutzt wird und der Fernseh-
kamnera eine Rechnersteuerung und Koordinatenspeicher 
(152, 160) zugeordnet sind (siehe D2, Spalte 1, Zeilen 
31 - 68; Spalte 3, Zeile 21 - Spalte 5, Zeile 27; 
Spalte 7, Zeilen 6 - 56; Spalte 11, Zeile 19 - 
Spalte 14, Zeile 57; Fig.4 - 12) 

2.2.1 	Der Gegenstand des angefochtenen Patentanspruchs 1 
unterscheidet sich von dern aus D2 bekannten Gerät für 
die Bestiinmung der Farbzoneneinstellwerte bel 
Druckmnaschinen durch weitere Merkmale und insbesondere 
dadurch, daB die zur optischen Abtastung der 
Druckvorlage dienende beanspruchte Fernsehkamera eine 
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Kamera mit mindestens einer Grauwertauflosung von 

8 Stufen je Bildpunkt ist. Ein solches Merkmal ist D2 

nicht zu entnehmen. 

	

2.3 	Die weiteren Entgegenhaltungen des vorliegenden 

Stands der Technik sind weiter entfernt und wurden im 

Beschwerdeverfahren nicht erwàhnt. 

	

2.4 	Der Gegenstand des angefochtenen Patentanspruchs 1 ist 

somit im Sinne vom Artikel 54 EPU neu. AuBerdem wurde 

die Neuheit des Gegenstands des angefochtenen Patent-

anspruchs 1 nicht bestritten. 

	

3. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

3.1 	Nach Auffassung der Kammer steilt Dl den dein Gegenstand 

des angefochtenen Patentanspruchs 1 am nächsten konunen-

den Stand der Technik dar, insbesondere da die aus Dl 

bekannte Vorrichtung in Zusanunenhang mit bekannten 

Verfahren erwähnt wird, bei denen die geinessenen Werte 

des Druckbildbereiches dazu dienen, die Dichte der 

Farbe wàhrend des Betriebs der Druckmaschine zu 

überprufen, wobei dann der erniittelte Dichtewert zur 

Steuerung der Druckniaschine herangezogen wird (siehe 

Dl, Seite 5, zweiten Absatz, Zeilen 1 - 9). 

	

3.2 	Die dem FarbdichteineBgerat des angefochtenen Patents 

zugewiesene Aufgabe 1st es, ein Problem bei früheren 

bekannten FarbdichtemeBgeräten zu lösen, wobei aufgrund 

der unterschiedlichen Maschinenarten und damit auch der 

vielen mäglichen Forinate und Zonenaufteilungen der 

Druckvorlagen die früheren bekannten Geräte im 

ailgemeinen nicht universell verwendbar sind, sondern 

konstruktiv auf den jeweiligen Maschinentyp 

zugeschnitten werden inüssen (siehe das angefochtene 

Patent, Spalte 1, Zeilen 38 - 50). 
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3.2.1 	Nun aber 1st die Dl zugrundeliegende Aufgabe direkt mit 

dem Ziel verbunden, ein Verfahren zu haben, mit dem 

Kenndaten zum Steuern der Mengen an benötigter Farbe 

für eine Mehrzahl von Druckmaschinen mit einer einzigen 

Ne1vorrichtung erhàltlich sind (siehe Dl, Seite 9, 

zweiten Absatz). 

3.2.2 	Somit liegt dem angefochtenen Patent und Dl, die beide 

zum gleichen technischen Gebiet gehoren, die gleiche 

Aufgabe zugrunde. 

3.3 	Ein objektives Problem des aus Dl bekannten Farbdichte- 

mei3gerats kann darin gesehen werden, dal3 das Verfahren 

mit der bekannten Vorrichtung das Transportieren der 

Druckplatte (20) oder der fotoelektrischen Detektor-

einrichtung benötigt (siehe Dl, Patentanspruch 1; 

Seite 11, vorletzten Absatz; Seite 13, zweiten Absatz - 

Seite 14, ersten Absatz). Ausgehend von Dl liegt also 

dem Gegenstand des Streitpatents objektiv die 

zusätzliche Aufgabe zugrunde, ein Farbdichtemei3gerât zu 

schaffen, weiches es ernmôglicht, ein Verfahren zu 

schaffen, bei dem das Transportieren der Druckvorlage 

oder der optischen Abtastvorrichtung nicht nötig ist. 

3.3.1 	Diese zusätzliche Aufgabe wird dadurch gelóst, daB die 

von Dl bekannte Abtastvorrichtung, die eine lineare 

fotoelektrische Detektoreinrichtung enthàlt, durch eine 

gleichwirkende Fernsehkamera mit mindestens einer 

GrauwertauflOsung von 8 Stufen je Bildpunkt ersetzt 

wird. 

3.4 	Eine Fernsehkamera, mit der das Sichtfeld der Abtast- 

vorrichtung leicht durch Regelung des Verhältnisses der 

GröBen zwischen dem Bud auf der Fotôschicht der 

Fernsehkamnera und demn Bud auf dem bildtragenden 
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Element geregelt werden kann, ist aber aus D2 bekannt 

(siehe D2, Spalte 1, Zeilen 65 - 68). D2 gehört auch 

zum Gebiet der Technik von Dl (siehe Paragraph 2.2 

oben). 

	

3.4.1 	Die aus D2 bekannte Fernsehkamera ist zwar nicht als 

eine Fernsehkamera mit mindestens einer Grauwert-

aufläsung von 8 Stufen erwâhnt. Jedoch wurde von der 

Beschwerderführerin keineswegs bestritten, daB unter 

den bekannten Fernsehkameras auch eine soiche 

bestimate Fernsehkainera am Prioritátsdatum des 

angefochtenen Patents schon bekannt war. AuBerdem hat 

die Beschwerderfuhrerin nichts darüber vorgetragen, ob 

sich aus der Auswahl einer solchen bestimmten 

Fernsehkamera irgendeine besondere überraschende 

Wirkung ergibt oder nicht. Mach Auffassung der Kammer 

konnte eine solche bestinunte Fernsehkamera mit dem 

weiteren unterscheidenden Merkinal, daB sie mit 

mindestens einer Grauwertauflosung von 8 Stufen je 

Bildpunkt versehen 1st, von dem Fachmann ohne weiteres 

aus den in D2 aufgeführten Fernsehkaineras ausgewahlt 

werden, so daB dieses weitere unterscheidende Merkmal 

eine erfinderische Tâtigkeit des Gegenstands des 

angefochtenen Patentanspruchs 1 nicht begründen kann. 

	

3.4.2 	Das Argument der Beschwerdeführerin, daB erst das 

fünfte Merkmal e) die Läsung einer der vorliegend 

vorgesteliten Erfindung zugrundel legenden Teilaufgabe 

ermögliche, die darin bestehe, ein FarbdichtmeBgerat zu 

schaffen, weiches universell für die verschiedensten, 

maschinenabhängig von iegenden Zonenaufteilungen der 

Druckvonlage einsetzbar sei, ist nach Auffassung den 

Kammer nicht zutref fend, well, 

a) wie oben im Paragraph 3.2.1 aufgeführt, dlese 

Teilaufgabe auch liii zweiten Absatz der Selte 9 von 
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Dl als wünschenswert erwàhnt und entsprechend durch 
die in Dl beschriebene Vorrichtung, und insbesondere 
durch das im Paragraph 2.1 oben mit el) bezeichnete 
Merkinal dieser Vorrichtung gelOst ist, und 

b) die Beschwerdeführerin auf die technische Bedeutung 
der im erwàhnten fünften Merkinal e) enthaltenen 
Mittel nicht eingeht (siehe auch die Argumente der 
Beschwerdegegnerin in der Antwort auf die Begründung 
der Beschwerde). 

3.4.2.1 Die Beschwerdeführerin hat weiter das Argument vorge-
bracht, daB auf das fünfte Merkmal e) in der ange-
fochtenen Entscheidung nicht eingegangen worden sei. 

3.4.2.1.1 Demgegenüber ist zu bemerken, daB die angefochtene 
Entscheidung auf Seite 3, zweiten Absatz, explizit 
lautet: "Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 
unterscheidet sich daher lediglich durch das erste 
Teilmerkmal C) VOfl dein aus der Dl bekannten 
Farbdichtmei3geràt, d. h. die optische Abtastung der 
Druckvorlage erfolgt mit einer 'Fernsehkainera mit 
mindestens einerGrauwertauflosung von 8 Stufen". 
Daher ist dieser Textstelle der angefochtenen 
Entscheidung implizit zu entnehinen, daB das Merkmal e) 
aus der Lehre von Dl, und insbesondere aus den 
zitierten Textstellen von Dl, von der Einspruchs-
abteilung als bekannt betrachtet wird. 

3.4.2.1.2 Welter enthält die angefochtene Entscheidung auf 
Seite 4, dritten Absatz, Zeilen 1 - 6, den Hinweis, daB 
die Patentinhaberin. (Beschwerdeführerin) zu den 
Einwänden der Einsprechenden (Beschwerdegegnerin) nur 
sehr pauschal Stellung nehine, wobei sie keine Gründe, 
die gegen eine Kombination von Dl und D2 sprechen, 
aufführe, und wobei insbesondere ihre sehr ailgemein 
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gehaltene Erwàhnung der Textstellen auf Seiten 18 und 

21 von Dl nicht geeignet sei, die Argumentationskette 

der Einsprechenden zu entkràften; in der Tat wird 

dieses Merkinal e) un Verlauf dieser Arguinentationskette 

im Einspruchsschreiben vom 7. Juni 1988 auf Seite 2, 

zweiten Absatz, explizit und ausführlich abgehandelt 

(siehe auch die Argumente der Beschwerdegegnerin in der 

Antwort auf die BegrUndung der Beschwerde). Daher ist 

dieser Textstelle der angefochtenen Entscheidung 

implizit zu entnehmen, daB das Merkinal e) gemäB den 

Arguinenten der Einsprechenden (Beschwerdegegnerin) 

berücksichtigt wurde. 

3.4.2.1.3 Aus diesen Gründen wurde, nach Auffassung der Kanmier, 

in der angefochtenen Entscheidung auf das MerJuual e) 

mindestens implizit eingegangen. Daher 1st das Argument 

der Beschwerdefuhrerin nach Auffassung der Kammer nicht 

zutreffend. 

3.4.2.2 AuBerdem hat die Beschwerdeführerin kein Argument 

vorgebracht, um zu beweisen, daB das Merkmal e) Dl 

nicht zu entnehmen sei. Daher 1st die Kammer weiterhin 

der Auffassung, daB das Merkinal e) Dl zu entnehmen ist 

(siehe die angegebenen entsprechenden Textstellen von 

Dl un Paragraph 2.1 oben). 

3.5 	Aus den in den Paragraphen 3.1 bis 3.4.2 aufgeführten 

Gründen hat es nahegelegen, die aus Dl bekannte Abtast-

vorrichtung durch eine aus D2 bekannte gleichwirkende 

Fernsehkamera zu ersetzen, wobei unter den von diesem 

bekannten Typ verfugbaren Kameras eine mit mindestens 

einer Grauwertauflósung von 8 Stufen je Bildpunkt 

ausgewãhlt werden konnte. Daher beruht der Gegenstand 

des Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen 

Tätigkeit (Art. 56 EPU). 
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3.6 	Den Patentanspruchen 2 und 3 sind keine technischen 
Nerkmale zu entnehmen, die eine erfinderische Tätigkeit 
eines neuen, aus der Koinbination von den Patent-
ansprüchen 1 und 2 oder den Patentanspruchen 1 und 3, 
resultierenden neuen Patentanspruch 1 begründen 
könnten. Aul3erdem hat die Beschwerdeführerin keinen 
betreffenden Antrag und keine betreffende Begründung 
eingereicht. 

	

4. 	Dein Argument der Beschwerdeführerin, daB die 
angefochtene Entscheidung gegen die dem Europäischen 
Patentamt auferlegte Begründungspflicht geniàl3 Regel 68, 
Abs. 2 EPU verstoBe, kann nach Auffassung der Kammer 
aus den oben in Paragraphen 3.4.2.1 bis 3.4.2.1.3 
aufgeführten Gründen, daB in der angefochtenen 
Entscheidung auf das Merkinal e) des Hauptanspruchs des 
Streitpatents zwar nicht explizit, aber mindestens 
iniplizit, eingegangen wird, nicht gefolgt werden. Der 
angefochtenen Entscheidung, deren Abfassung zwar 
anfechtbar sein mag, ist unmittelbar und eindeutig zu 
entnehnien, daB das Merkmal e) aus den zitierten 
Textstellen von Dl von der Einspruchsabteilung als 
bekannt betrachtet wird, und daB sich die Einspruchs-
abteilung der Argumentation der Beschwerdegegnerin 
(Einsprechenden) un Einspruchsschreiben anschlieSt. 
Daher wurde nach Auffassung der Kammer die angefochtene 
Entscheidung un Sinne von Regel 68, Abs. 2 EPTJ genügend 
begrUndet. Da sich die Beschwerdeführerin zusãtzlich 
während des Einspruchsverfahrens äuBern konnte und auf 
ihre un Schreiben voni 7. Mãrz 1989 einzig vorgebrachten 
Arguinente in der angefochtenen Entscheidung 
ausdrücklich eingegangen wurde, besteht nach Auffassung 
der Kamnier kein Verfahrensmangel. 

	

4.1 	Da aus den oben in Paragraphen 3.4.2 bis 3.4.2.1.3 und 
Paragraph 4 aufgeführten Gründen in der angefochtenen 
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Entscheidung auch mindestens iinplizit auf das Merkmal 

e) des Hauptanspruchs des Streitpatents eingegangen 

und dieses Merkmal daher von der Einspruchsabteilung 

nicht übersehen worden 1st, 1st eine Zurückverweisung 

des Verfahrens an die Einspruchsabteilung nach 

Auffassung der Beschwerdekammer nicht gerechtfertigt. 

Regel 67 EPTJ (und nicht Regel 87 EPU, wie von der 

Beschwerdeführerin im letzten Satz der Beschwerde-

begründung irrtüinlicherweise zitiert) sieht im ersten 

Satz vor, daB die Rückzahlung der Beschwerdegebühr 

angeordnet wird, wenn insbesondere der Beschwerde 

durch die Beschwerdekanuner stattgegeben wird und die 

Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels 

der Billigkeit entspricht. Da nach den oben angegebenen 

Gründen der Beschwerde nicht stattgegeben werden 

konnte, ist elne Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht 

veranlaBt. 

Da nach Auffassung der Kanmier die Arguinente der 

Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung 

berücksichtigt wurden, konnte die vorliegende 

Entscheidung gemäB Artikel 113 (1) EPU getroffen 

werden. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Griinden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

P. Martorana 	 E. Turrini 
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