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Sachverhalt und Antréige

IT.
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Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europaischen
Patents Nr. 0 355 398, das auf der Grundlage der
europdaischen Patentanmeldung Nr. 89 113 235.9 mit

7 Anspriuchen erteilt wurde. Der einzige unabhéngige

Anspruch hat folgenden Wortlaut:

"1. StoRdampferprufgerat (1), das mit einem zur Erfassung
der Schwingbewegung einer Karosserie geeigneten Sensor
(2) und einem zur Signélaufbereitung und Auswertung der
erfaRten Daten geeigneten Meflwertverstarker (3), sowie
Mitteln zur optischen Wiedergabe der erfaflten und/oder
ausgewerteten Angaben versehen ist,

dadurch gekennzeichnet,

daff der Sensor (2), der MeRBwertverstarker (3), ein
Mikroprozessor (4), Speichereinheit (11), eine
Energieversorgung (10) und ein Drucker (7), die das

StoRdampferprufgerdt (1) bildende Elemente sind,
innerhalb eines Gehauses (12) aufgenommen sind, wobei das
Gehduse (12) mit fur Druckerstreifen vorgesehenen

Ein- (14) und Ausléssen (13) versehen ist und das

Gehaduse (12) an mindestens einer Seite, bevorzugterweise
auf der Oberseite {(15) ein Display (6) als Wiedergabe-
mittel und eine Tastatur (5) aufweist."

Die Beschwerdefuhrerin und zwei weitere Einsprechende
haben gegen das erteilte Patent u. a. wegen fehlender

erfinderischer Tatigkeit im Hinblick auf u. a.

DS: DE-U-8 429 976 und
D12: JP-A-58-216 929 (Abstract)

Einspruch erhoben.
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Der Einspruch wurde zuruckgewiesen. Die Einspruchs-
abteilung hat ihre Entscheidung in bezug auf
erfinderische Tatigkeit im wesentlichen wie folgt

begrundet:

Im Geh&use des bestrittenen Gerats sei ein Drucker
aufgenommen und dieses Gehause sei mit far Drucker-
streifen vorgesehenen Ein- und Auslassen versehen; das
Gerat gemafs D5 sei vom gleichen Typ, weise diese Merkmale
jedoch nicht auf. D12 zeige ein tragbares Prufgerat mit
einem integrierten Drucker, betreffe jedoch nicht ein
Gerdt zur Prufung von Stofztdampfern. Da es bei
StoRdampferprifgeraten anderer Type bekannt sei, einen
Drucker als Anzeigeelement einzusetzen, wurde deshalb dem
Fachmann der blofe Wunsch, einen Drucker als Anzeigegerat
zur Verfigung zu haben, nahelegen. Der weitere Schritt,
einen Drucker mit dem Sensor zu integrieren, wobei beide
den gleichen Belastungen unterworfen sind, sei aus diesen
bekannten Geraten nicht zu entnehmen. Der letzte Schritt,
das Gehduse mit Ein- und Auslassen zu versehen, obwohl
die vorgelegten Dokumente nur die Ausléasse der Drucker
zeigen, ist eine Maffnahme, die der Fachmann leicht
vornehmen kénnte, die er jedoch nicht ohne weiteres
vornehmen wirde, da Hinweise in dieser Richtung fehlten.
Daher beruhe der strittige Gegenstand auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefuhrerin
(Einsprechende I) Beschwerde eingelegt. Sie hat in das
Verfahren die neue Entgegenhaltung

D14: DE-A-3 433 236

eingefuhrt.
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Iv. Es wurde am 6. Marz 1996 gemaf den Hilfsantragen der
Beschwerdefuhrerin und der Beschwerdegegnerin mindlich
verhandelt. Eine der zwei Beteiligten (die zweite
Einsprechende) hatte in einem Schreiben vom
20. Februar 1996 betont, sie sei weiterhin der
Auffassung, dafR das Patent wegen fehlender erfinderischer
Tatigkeit zu widerrufen sei, und erklart, dafl sie an der
mandlichen Verhandlung nicht teilnehmen wirde. Die zweite
Beteiligte (die dritte Einsprechende) hat sich im

Beschwerdeverfahren nicht gedufRert.

V. Die Beschwerdefuhrerin beantragt, das Patent zu
widerrufen und hat ihren Antrag auf folgende Begrundung

gestutzt:

Im Gehause des Gerdts gemafs D5 sei kein Drucker
aufgenommen und dieses Gehduse sei nicht mit fur
Druckerstreifen vorgesehenen Ein- und Ausldssen versehen.
Aus D14 sei ein Prufgerat bekannt, das sowohl mindestens
einen Verzdgerungssensor fur ein Fahrzeug, als auch
Mittel zur Aufzeichnung von insbesondere Verzdgerungs-
werten auf einen durchlaufenden Schrieb aufweist; die
Aufzeichnungsmittel und der Verzdgerungssensor seien in
einem tragbaren, Batterien enthaltenden Koffer
angeordnet; der Koffer des Gerats weise auferdem Einlaf3-
und AuslaRdéffnungen fur den aufzuzeichnenden Schrieb auf.
Da die Prufgerate gemaff D5 und D14 fur die Messung
dhnlicher Grofen verwendet wurden, gehdérten sie zum
gleichen technischen Gebiet. Der Wunsch, einen Drucker
als Anzeigegerat zur Verfiugung zu haben, habe
nahegelegen. Insbesondere zeige D12 ein anderes tragbares
Prufgeréat, in dem ein Sensor und ein Drucker integriert
sind, wobeli mindestens ein Auslaff fur das gedruckte
Papier vorgesehen sei, und das fur Messungen verwendet
wurde, die Autos betrafen. Drucker, die fur den Einsatz
in StoRdampferprifgerdte geeignet sind, seien schon am

Prioritdtstag des Streitpatents auf dem Markt gewesen.

1071.D s somif wiw
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Daher habe es nahegelegen, ausgehend vom Gerat gema&fl D5,
Aufzeichnungsmittel in Form eines Druckers mit einem
Papiertransportweg mit Ein- und Auslassen zu integrieren,
so dafR der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde
zuriickzuweisen und das Patent in der erteilten Fassung
aufrechtzuerhalten. Sie hat ihren Antrag wie folgt

begrindet :

Im Gehduse des bestrittenen Gerats sei ein Drucker
aufgenommen und dieses Gehause sei mit fur Drucker-
streifen vorgesehenen Ein- und Auslassen versehen; das
Gerat gemaf D5 sei vom gleichen Typ, weise diese Merkmale
jedoch nicht auf. Mit dem Gerat gemaf D14 wiurden keine
Schwingbewegungen der Karosserie eines Fahrzeugs sondern
u. a. Verzdgerungen dieses Fahrzeugs erfaffit, und daher
gehdérten die Gerate gemaf D5 und D14 nicht zum gleichen
Gebiet der Technik. Anders als das Gerat von D5 zeige D14
kein elektronisches Gerat, sondern ein im wesentlichen
nur mechanisches Gerat, das auflerdem zwei Messungen
gleichzeitig vornehme, und nicht nur eine. Die
Aufzeichnungsmittel des Gerats gemaf D14 seien auch kein
Drucker im Sinne des Streitpatents. Somit habe eine
Kombination der Merkmale der Gerdte gemaf D5 und D14
nicht nahegelegen, und sie ergabe auch nicht das
strittige Prufgerat. Zwar sei ein Gerat aus D12 bekannt,
bei dem ein Sensor, elektronische Mittel und ein Drucker
im Gehause integriert sind, wobei das Gehduse mit einem
Display, einer Tastatur und mit einem fur Druckerstreifen
vorgesehenen Auslafl versehen ist. Es sei aber nicht
erkennbar, daff der Sensor des Prufgerdats gemafR D12 fur
ein StoRdampferpriufgerat geeignet sei. Auflerdem sei D12
nicht zu entnehmen, daff das Gerat auch einen Einlaff fur
den zu druckenden Druckerstreifen enthalt; dieses Merkmal

sei aber im Streitpatent wichtig, weil, ausgehend vom
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Gerat gemaf D5, das im Radbereich auf die Karosserie
eines Autos festgelegt werden soll, dessen StoRdampfer
gepruft werden sollen, aus dieser Druckschrift bereits
erkennbar sei, daf versucht werden misse, die
Autokarrosserie nicht zu beschadigen; das Gewicht des mit
der Karosserie in Kontakt aufzustellenden Gerats, das
ebenfalls mit dem Auto StéRen unterworfen ist, werde
durch dieses Merkmal nicht erhéht, weil erkannt wurde,
dafs dadurch auf einen Vorrat von Papier verzichtet werden
kénne. Daher habe es nicht nahegelegen, Einzelmerkmale
dieser Entgegenhaltungen zu kombinieren, so dafR der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Entscheidungsgriinde

1071.D

Die Beschwerde ist zuléassig.

Neuheit

Die Neuheit des Gegenstands des Streitpatents wurde nicht
bestritten (Art. 54 EPU).

Erfinderische Tatigkeit

Ein StoRdampferpriufgerat ist aus D5 (siehe Seite 1,
erster Absatz; Seite 2, zweiter Absatz; Seite 3, zweiter
Absatz bis Seite 4, dritter Absatz; Seite 6, letzter
Absatz bis Seite 7, zweiter Absatz; Seite 7, letzter
Absatz bis Seite 14, letzter Absatz; Fig. 1 bis 4)
bekannt; dieses Geréat ist mit einem zur Erfassung der
Schwingbewegung einer Karosserie geeigneten Sensor (40)
und einem zur Signalaufbereitung und Auswertung der
erfaften Daten geeigneten Mefiwertverstarker (42), sowie
Mitteln, né&mlich dem Display (26), zur optischen
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Wiedergabe der erfaRten und/oder ausgewerteten Angaben
versehen; der Sensor (40), der MeRwertverstarker (42) und
eine Energieversorgung (38), die Stofidampferprufgerat
bildende Elemente sind, sind innerhalb eines

Gehauses (10) des bekannten Gerats aufgenommen. Das
Gehause (10) weist an einer Seite (20) das oben erwahnte
Display (26) und eine Tastatur in Form eines

Druckschalters (24) auf.

Die Beschwerdegegnerin hat bestritten, daR das bekannte
Gerat auch einen Mikroprozessor und eine Speichereinheit
enthalte, die im Gerat integriert sind. Wie jedoch
iberzeugend von der Beschwerdefuhrerin argumentiert
wurde, sind diese Merkmale in D5 zwar nicht wértlich
genannt, der Fachmann aber erkennen kann, daf fur die
Auswertung und Anzeige der Sensorsignale in der
Auswerteeinheit (42), bzw. im Display, Komponenten
erforderlich sind, die vom Typ eines Mikroprozessors,
bzw. einer Speichereinheit sein koénnen. Somit sind diese
Merkmale auch zumindest implizit im bekannten Gerat

integriert.

Anders als im Gegenstand des strittigen Anspruchs 1 weist
aber das Gerat gemaf D5 einen Drucker, der im Gerat
integriert ist, sowie fur Druckerstreifen vorgesehene

Ein- und Auslasse im Gehduse nicht auf.

Es wurde nicht bestritten, daff DS dem nachststehenden
stand der Technik entspricht. GemaR dem Streitpatent
(siehe Seite 2, Zeilen 23 bis 26) soll eine Aufgabe der
angegriffenen Erfindung darin liegen, das Prufgerat
derart zu gestalten, daR der Anwender die ermittelten
Daten auf einfachste Weise erkennt und gegebenenfalls
ausdrucken kann, wobei bei der Messung eventuell

verursachte Fehler durch das im Streit befindliche Gerat
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ausgeglichen werden kénnen, ohne dabei die vorhergehenden
Mefdaten zu verlieren. Es wurde auch nicht bestritten,
dafR diese Aufgabe durch das Gerat des strittigen
Anspruchs 1 gelést werden kann.

Aus D14 (siehe Seite 1, erster Absatz bis Seite 2,
zweiter Absatz; Seite 2, vierter Absatz bis Seite 3,
zweiter Absatz; Seite 4, vorletzter Absatz bis Seite 9,
zweiter Absatz; Seite 12, zweiter Absatz; Fig. la, 2 bis
4 und 6) ist ein Prufgerat bekannt, das sowohl mindestens
einen Sensor (31), namlich einen Verzdgerungssensor fur
ein Fahrzeug, als auch Mittel (51, 52) zur Aufzeichnung
von insbesondere Verzdégerungswerten auf einen durch-
laufenden Schrieb (11l) aufweist; die Aufzeichnungs-
mittel (51, 52) und der Verzdogerungssensor (31) sind in
einem tragbaren, Batterien enthaltenden Koffer (10),
angeordnet; der Koffer (10) des Gerats weist auferdem
EinlaR (1l5a)- und Auslafdffnungen (15b) fur den

aufzuzeichnenden Schrieb (11) auf.

Da die Entgegenhaltung D14 wesentliche Merkmale des
strittigen Gegenstands aufweist und somit relevant ist,
wurde sie berudcksichtigt, obwohl sie verspatet
vorgebracht wurde (Art. 114 (2) EPU). Zwar gehodéren das
StoRdampferprufgerat von D5 und das Prufgerat von D14,
mit dem keine Schwingbewegungen der Karosserie eines
Fahrzeugs sondern u. a. Verzdgerungen dieses Fahrzeugs
erfaRt werden, nicht zum gleichen Gebiet der Technik. Da
jedoch beide Prufgerate Werte, die Fahrzeuge bétreffen,
erfassen und somit gegebenenfalls vom gleichen Anwender
in der gleichen Werkstatt in Betracht gezogen werden
konnten, konnte das Argument der Beschwerdegegnerin, daf
die Gemeinsamkeiten zwischen den Geraten von D5 und D14
so gering sind, daf der Fachmann, d. h. der Konstrukteur
des Gerats, zur Lésung der dem Streitpatent zugrunde-
liegenden Aufgabe die D14 nicht herangezogen hatte, nicht

uberzeugen.
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Folglich kénnte der Wunsch, in Kenntnis von D14 in ein
Gerat gemaff D5 Aufzeichnungsmittel und Ein- und Auslasse
far den Schrieb gemafz D14 zu Ubertragen, nahegelegen
haben. Da jedoch das Gerat gemaf D5 keine Aufzeichnungs-
mittel aufweist und das Gerat gemaf D14 zwar mit
Aufzeichnungsmitteln (51, 52) versehen ist, die aber kein
Drucker sind, ist weder D5 noch D14 ein Drucker zu
entnehmen. Daher konnte das Argument der Beschwerde-
fuhrerin, es kénnte 'der Wunsch', in ein Gerat gemaf DS
einen Drucker und Ein- und Auslasse fur den Schrieb,
gemafs D14, zu ubertragen, nahegelegen haben, nicht
uberzeugen. Jedenfalls konnte dieser Wunsch durch die
Kombination von D5 und D14 allein nicht befriedigt

werden.

Dabei ist auferdem folgendes zu bemerken:

Die Beschwerdegegnerin hat darauf hingewiesen, daR
wahrend das Gerat gemaff D14 (siehe Seite 5, zweiter
Absatz bis Seite 6, zweiter Absatz der Beschreibung)
abgesehen von den elektrischen Mitteln (21) zum
Transportieren des Schriebs (Diagrammblatts) im Grunde
genommen ein mechanisches Gerat ist, bei dem insbesondere
Kurven auf das Diagrammblatt durch mechanische
Schreibelemente aufgezeichnet werden, das Gerat gemafz D5
dagegen eine elektronische Vorrichtung ist. Da, wie oben
ausgefuhrt, der Fachmann in D5 ein Gerat erkennt, das
einen Mikroprozessor und eine Speichereinheit enthalten
kann, ist der Beschwerdegegnerin im Hinblick auf diesen
Unterschied um so leichter zu folgen, daf die Lehren
gema? D5 und D14 jedenfalls nicht ohne weiteres zu

kombinieren sind.

AuBerdem wurde darauf hingewiesen, daf dem Gerat gemaf
D14 (siehe insbesondere Seite 2, vorletzter Absatz der
Beschreibung und den Anspruch 1) die Aufgabe zugrunde

liegt, bei einem Kombinationsgerat zur gleichzeitigen
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Messung und Aufzeichnung von Bremspedalkraft und
zugeordneten Verzdogerungswerten bei mobilen Einheiten
dafur zu sorgen, dafR die erfafRten Werte auf ein
gemeinsames Diagrammblatt naturgetreu und ohne
Verfalschungen sowie linear aufgezeichnet werden kénnen,
wobei es auf die Korrelation der beiden Mefiwerte ankommt
und zwei Schreibelemente (51, 52) nétig sind, und daf
beim strittigen Gerat jedenfalls nur ein MeRelement fur
die Messung der Schwingungen noétig ist. Es kann wohl
sein, dafR gemaR dem Argument der Beschwerdefuihrerin der
Fachmann von D5 aus D14 entnehmen wirde, mindestens ein
Schreibelement in ein tragbares Meffgerat zu integrieren;
dabei kann jedoch der Beschwerdegegnerin im Hinblick auf
die Unterschiede zwischen den Lehren von D5 und Dl4
wieder gefolgt werden, daf das Display (26) des Gerats
gemaRR D5 elektronisch arbeitet und Zahlen wiedergibt,
wobei dagegen jedes der Schreibelemente (51, 52) des
Gerats gemdfs D14 mechanisch eine Kurve aufzeichnet, so
dafR diese Merkmale dieser zwei Entgegenhaltungen

jedenfalls nicht ohne weiteres zu kombinieren sind.

Allerdings ist ein weiteres Geradt aus D12 (siehe die
englische Zusammenfassung) bekannt, das mit einem Sensor
und einem zur Signalaufbereitung und Auswertung der
erfafRten Daten geeigneten Mefwertverstdrker, sowie
Mitteln zur optischen Wiedergabe der erfaften und/oder
ausgewerteten Angaben versehen ist, wobei der Sensor, der
MeRwertverstarker, ein Mikroprozessor, eine
Speichereinheit, eine Energieversorgung und ein

Drucker (2), die das Gerat bildenden Elemente sind,
innerhalb eines Gehauses aufgenommen sind; das Gehause
ist mit einem fur Druckerstreifen vorgesehenen Auslaf
versehen und weist an mindestens einer Seite,
bevorzugterweise auf der Oberseite ein Display (4) als
Wiedergabemittel und eine Tastatur auf. Das Argument der
Beschwerdefuhrerin, daf in D12 der Sensor geeignet sei

fir einen StoRdampferprufgerat (1), konnte jedoch nicht
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uberzeugen, weil dies aus der englischen Zusammenfassung
("Abstract") mit der Bezeichnung "Portable Type Engine
Performance Tester" nicht zu erkennen ist. Aus dem
gleichen Grund konnte das weitere Argument der
Beschwerdefihrerin, daff es am Prioritatstag des
Streitpatents Drucker auf dem Markt gab, die geeignet
waren fdr den Einsatz in ein Stofidampferprufgerat, das
StofRbewegungen unterworfen ist, nicht uberzeugen, weil
der Fachmann aus D12 allein nicht erkennen kann, daf

Drucker fur StofRdampferprufgeridte gemafs D5 geeignet sind.

Auferdem ist D12 nicht zu entnehmen, daf das Gerat aufer
dem Auslaff des Druckers (2) auch einen Einlaff fur den zu
druckenden Druckerstreifen enthalt. Somit kann es
zunadchst dahingestellt bleiben, ob der Einsatz des
Druckers gemdfd D12 in das Gerat gemaf D5 nahegelegen
habe, weil diese Kombination allein jedenfalls zu keinem
Gerat mit einem fdr Druckerstreifen vorgesehenen Einlaf
und somit zu keinem Gerdat gemaff dem strittigen Anspruch 1
fuhrt. In Bezug auf dieses unterscheidende Merkmal hat
aber die Beschwerdegegnerin glaubhaft auf folgendes

hingewiesen:

Das streitige Ger&t geht vom Gerat gemafs D5 (siehe
insbesondere Seite 2, zweiter Absatz; Seite 5, erster
Absatz und Seite 9, zweiter Absatz der Beschreibung) aus,
das im Radbereich auf die Karosserie eines Autos
festgelegt werden soll, dessen StoRRdampfer gepruft werden
sollen; bei solchen Meséungen mufR versucht werden, die
Autokarrosserie nicht zu verbeulen und/oder den Lack
nicht zu beschadigen. Daher kann es auch als wichtig
anerkannt werden, das Gewicht des mit der Karosserie in
Kontakt aufzustellenden Gerats, das ebenfalls mit dem
Auto StofRbewegungen unterworfen ist, nicht ohne Grund zu
erhdhen. Der Einsatz eines Druckers in das Gerat gemaf
D5, das keinen solchen hat, erhdht schon das Gewicht des

Gerdts. Ein Verdienst des streitigen Gerats kann darin
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gesehen werden, erkannt zu haben, daf ein Vorrat von
Papier oder anderem zu beschreibenden Material das
Gewicht des Geradts noch weiter erhdéhen wirde und somit
mehr Beschadigungen verursachen kénnte, wahrend durch die
Ein- und Ausléasse gemafl dem Streitpatent erreicht wurde,
auf so einen Papiervorrat zu verzichten. Dieses Merkmal,
daff das streitige Gerat Ein- und Auslasse hat, ist somit
ein technisch wesentliches Merkmal dieses Gerats und ist

aus D12 nicht zu entnehmen.

3.5 Daher hat es nicht nahegelegen, ausgehend vom Gerat gemaf
D5, das uberhaupt keine Aufzeichnungsmittel aufweist,
einen Papiertransportweg mit Ein- und Auslédssen gemaff D14
und Aufzeichnungsmitteln in Form eines Druckers gemafs D12
in einem Gerat zu kombinieren, so daR der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Streitpatents auf einer erfinderischen
Tétigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU beruht und der
Anspruch somit gewahrbar ist (Art. 52 (1) EPU).

3.8 Folglich stehen die in Artikel 100 EPU genannten

Einspruchsgriinde der Aufrechterhaltung des europ&ischen

Patents nicht entgegen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1 Die Beschwerde wird zuriuckgewiesen.
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