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Sachverhalt und Antrége

IT.

ITT.

Iv.
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Auf den Gegenstand, der am 20. Dezember 1990
angemeldeten europaischen Patentanmeldung

Nr.90 124 888.0 ist am 9. Juni 1993 das europdische
Patent Nr. 0 444 296 erteilt worden.

Gegen das erteilte Patent wurde von den Beschwerde-
gegnerinnen 1 und 2 (Einsprechende 1 und 2) Einspruch
eingelegt und beantragt, das Patent zu widerrufen. Als
Begrundung wurde angegeben, dafl der Gegenstand des
Patents nicht neu sei, nicht auf erfinderischer
Tatigkeit beruhe und keine technische Erfindung im Sinne
von Artikel 52(2) EPU darstelle (Artikel 100(a) EPU);
auBerdem wurde geltend gemacht, daR das européische
Patent die Erfindung nicht so deutlich offenbare, daf
ein Fachmann sie ausfuhren kénne (Artikel 100(b) EPU),
und daR der Gegenstand des europaischen Patents uber den
Inhalt der Anmeldung in der ursprunglich eingereichten
Fassung hinausgehe (Artikel 100 (c) EPU) .

Das Vorbringen hinsichtlich des Einwandes unter
Artikel 100 (a) EPU wurde durch die Benennung von
Druckschriften als Stand der Technik gestuitzt.

Das Patent wurde durch Entscheidung der Einspruchs-
abteilung vom 26. April 1995, zur Post gegeben am
10. Mai 1995, gemafR Artikel 100 (c) EPU widerrufen.

Hiergegen legte die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin)
am 23. Juni 1995 Beschwerde ein und entrichtete die
Beschwerdegebihr am 27. Juni 1995. Die schriftliche
Begrﬁndung der Beschwerde ging am 24. August 1995 ein.

In dem Bescheid gemaR Artikel 110(2) EPU vom
24. Januar 1997 wies die Kammer darauf hin, daf in der

zu entscheidenden Sache der Fall vorliegen durfte, daf
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ein nicht offenbartes, dem Schutzbegehren hinzugefugtes
Merkmal zwar den Schutzbereich des Patents einschréankt,
aber einen technischen Beitrag zum Gegenstand der
beanspruchten Erfindung leistet und damit eine
unzuldssige Erweiterung im Sinne von Artikel 123(2) EPU
darstellt.

In der Eingabe vom 7. Marz 1997 ‘antwortete die
Beschwerdefuhrerin auf die Ausfuhrungen in dem o. g.
Bescheid der Kammer und brachte vor, daf’ die
Beschwerdefuhrende bei der anzuberaumenden mindlichen
Verhandlung ein funktionierendes Regelgerat vorlegen
werde. Aufgrund einer Anfrage seitens der
Geschaftsstelle der Beschwerdekammer, ob die vorgenannte
Aussage als Antrag auf miundliche Verhandlung zu
verstehen sei, beantragte die Beschwerdefuhrerin mit
Schriftsatz vom 11. April 1997, ohne mundliche

Verhandlung zu entscheiden.

Die Beschwerdefuhrerin beantragt die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Zuruckweisung des
Einspruchs gema&ff Hauptantrag; gemadf Hilfsantrag
beantragt sie die Aufrechterhaltung des Patents in
geandertem Umfang auf der Grundlage der mit Schriftsatz
vom 10. Januar 1995, eingegangen am 12. Januar 1995,

eingereichten Anspriche 1 und 2.

Der unabhangige Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat

folgenden Wortlaut:

“Verfahren zur individuellen Einstellung der Kennlinie
eines Reglers fur Zentralheizungskessel mit einer
Anpassung der Vorlauftemperatur an den jeweiligen
warmebedarf durch Eingabe von fur den Verlauf der
Kennlinie (K) mafRgeblichen, individuellen Daten (x,y,Zz)
anhand welcher der Regler die erforderliche Kennlinie
selbsttatig einstellt, dadurch gekennzeichnet, daf die
individuellen Daten (x,y,z) vom Betreiber aufgrund vom
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Regler konkret an ihn gestellter Fragen uber den
baulichen Zustand, die Bauweise, die Beheizungsart, die
drtlichen Klima- bzw. Temperaturwerte und/oder die
gebaude-/-raumspezifische Norminnentemperatur festgelegt

und dem Regler eingegeben werden."

Der unabhangige Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag hat

folgenden Wortlaut:

syerfahren zur individuellen Einstellung der Kennlinie
eines Reglers fur Zentralheizungskessel mit einer
Anpassung der Vorlauftemperatur an den jeweiligen
warmebedarf durch Eingabe von fuar den Verlauf der
Kennlinie (K) mafgeblichen, individuellen Daten (x,y,Zz)
anhand welcher der Regler die erforderliche Kennlinie
selbsttatig einstellt, dadurch gekennzeichnet, daf die
individuellen Daten (x,y,z) vom Betreiber aufgrund vom
Regler konkret an ihn gestellter Fragen uber den
baulichen Zuétand, die Bauweise, die Beheizungsart, die
drtlichen Klima- bzw. Temperaturwerte und/oder die
gebaude-/-raumspezifische Norminnentemperatur festgelegt
und dem Regler eingegeben werden, wobei der Regler die
Einstellung des Niveaus der Kennlinie (K) anhand der
eingegebenen Daten (z) uber den baulichen Zustand und
die Einstellung der Neigung (Krummung) und des
FuRpunktes der Kennlinie (K) anhand der eingegebenen
Daten (x,y) uber die Bauweise, die Beheizungsart und die
Klima- bzw. Temperaturwerte vornimmt und/oder anhand des
an einem Einstellgerat zu verandernden in der
Berechnungsformel fur die Kennlinie enthaltenen Wertes
fur die gebaude-/raumspezifische Norminnentemperatur
automatisch bei einem Anheben des Wertes die Kennlinie
anhebt bzw. steiler stellt und bei einem Absenken des

Wertes die Kennlinie absenkt bzw. flacher stellt."

Die Beschwerdefuhrerin bringt im wesentlichen folgendes

vor:
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Das Merkmal "vom Regler gestellte Fragen ..." sei
wohl nicht wértlich in den Anmeldeunterlagen
enthalten. Dies entspreche aber offensichtlich dem
Sinn der Aussage "Der Betreiber beantwortet im Grunde
genommen die an ihn gestellten Fragen'. Somit stelle
das genannte Merkmal eine Prazisierung in Form einer
Einschrankung dar. Aus der Angabe in der
Beschreibung, daff der Betreiber Fragen beantworte und
die Kennlinie nicht selbst verstellen musse, folge,
daR die Mdéglichkeit ausscheide, daff ein beauftragter
Fachmann die Frage stelle. Da die bisher ubliche
Verdnderung der Kennlinie durch eine Einstell-
vorschrift oder durch die Eingabe einer neuen
Kennlinie uber eine Codezahl oder uber das Erstellen
des Fuf3- und Endpunktes der Linie entfallen kénne,
sollte auch die Moéglichkeit, anhand eines Handbuches
zu arbeiten, ausscheiden; es bleibe dann als
Alternative eigentlich nur noch ein direktes

Dialogverfahren mit dem Regler ubrig.

Es sei auflerdem zu priufen, ob das den Schutzbereich
einschrankende Merkmal einen technischen Beitrag zum
Erfindungsgegenstand leiste und damit eine
unzulédssige Erweiterung darstelle. Die einschréankend
aufgenommene Formulierung kénne einen technischen

Beitrag leisten, misse es aber nicht.

Der vorlaufigen Auffassung der Kammer uber die
Verantwortlichkeit hinsichtlich in die Unterlagen zur
Patenterteilung eingebrachter Anderungen kénne nicht
zugestimmt werden. Es sei zwar die Anmelderin fuar die
Fassung der vorgelegten Unterlagen verantwortlich;
laufe sie aber infolge eines ausdrucklichen
Vorschlages der Prufungsabteilung in eine
“unentrinnbare Falle", dann kénne sie sich auf den
anerkannten Grundsatz des "Vertrauensschutzes"

berufen.
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VIII. Die Beschwerdegegnerinnen beantragen die Zuruckweisung

der Beschwerde.
Thr Vorbringen laft sich wie folgt zusammenfassen:

- Far das betreffende Merkmal nach Anspruch 1 finde
sich in den Ursprungsunterlagen weder ausdricklich
noch implizit eine ausreichende Offenbarungs-
grundlage. Die Einfugung dieses Merkmals stelle eine
unzuldssige Anderung selbst dann dar, wenn hierdurch
der urspringlich beanspruchte Gegenstand nicht

erweitert, sondern beschrankt werde.

- Die GroRe Beschwerdekammer habe gemaf der von der
Beschwerdefuihrerin genannten Entscheidung G1/93 nur
solche "ursprunglich nicht offenbarte Merkmale"
zugelassen, die wahrend der Prufung hinzugefugt
wurden, wenn sie gar keinen technischen Beitrag zum
Gegenstana der beanspruchten Erfindung leisteten,
sondern lediglich den Schutzbereich des Patents in
der erteilten Fassung einschréankten. Das im
vorliegenden Fall betroffene Merkmal sei jedoch kein
solches, so daf der Ausnahmefall nach G1/93 hier

keine Anwendung finden kénne.

- Der beauftragte Prifer habe im Bescheid vom
6. April 1992 zwar den Hinweis gegeben, daR eine
Beschrankung auf ein "Dialogverfahren" mit "durch den
Regler" gestellten Fragen moglich sein kénne. In
ihrer Antwort vom 25. Juni 1992 habe die
Beschwerdefuhrerin jedoch ausgefidhrt, daf als Dialog
"nicht nur eine Antwort auf direkte Fragen des
Reglers" zu verstehen sei. Die Fragen koénnten
vielmehr auch indirekt, beispielsweise durch einen
dem Regler beigefugten Fragebogen gestellt werden.
Entscheidend sei die Tatsache, dafR gestellte Fragen
durch Eingaben in den Regler beantwortet wirden.

Hierdurch habe die Beschwerdefuhrerin bereits im

1428.D A
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Prufungsverfahren deutlich gemacht, daf
die Seiten 2 und 3 der Beschreibung nicht so
ausgelegt werden kénnten, als sei damit nur die

Fragestellung durch den Regler gemeint.

Die Entscheidung G1/93 der Grofen Beschwerdekammer
hinsichtlich der Frage der Verantwortung far
unzulassige Beschrankungen sei eindeutig. Die
Beschwerdefihrerin habe ihr schriftliches
Einverstandnis zu denjenigen Unterlagen, die die
Prufungsabteilung fur die Erteilung vorgesehen habe,
gegeben. Eventuelle fehlerhafte Vorschlage seitens
Bediensteter des EPA kénnten nicht zur Entschuldigung
fehlender eigener Mitwirkung bei der Uberprufung auf
Zulassigkeit und Begrundetheit von Patentansprichen
herhalten.

Entscheidungsgriinde

1428.D

Die Beschwerde ist zulassig.
Hauptantrag:
Artikel 123 EPU

GemaR Artikel 123(2) EPU durfen eine europaische
Patentanmeldung und ein eurcopdisches Patent nicht in der
Weise geadndert werden, daf ihr Gegenstand Uber den
Inhalt der Anmeldung in der ursprunglich eingereichten
Fassung hinausgeht. Das Schutzbegehren darf somit keine
Merkmale enthalten, die einer Grundlage in den

ursprunglichen Anmeldeunterlagen entbehren.

Das Streitpatent wurde von der Einspruchsabteilung mit
der Begrindung widerrufen, daf das Merkmal nach
Anspruch 1, wonach der Regler konkret dem Betreiber die
maRgeblichen Fragen Uber die Gebaude- und Klima- bzw.
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Temperaturcharakteristiken stellt, ursprunglich nicht
offenbart worden sei, so dafl der Gegenstand des Patents
ober den Inhalt der Anmeldung in der ursprunglich
eingereichten Fassung hinausgehe (Artikel 100(c) EPUO).

GemaR der Rechtsprechung der Beschwerdekammern umfalt
der Inhalt einer Anmeldung die gesamte ausdruckliche
oder implizite Offenbarung, die unmittelbar und
eindeutig aus der Anmeldung hevorgeht, einschliefflich
etwaiger implizit enthaltener, fur den Fachmann bei
Durchsicht der Anmeldung sofort und eindeutig
ersichtlicher Informationen (siehe z. B.

T 0514/88, ABl. EPA, 1992, 570 m. w. Nachw.).

Die Beschwerdefuhrerin raumt ein, dafl das strittige
Merkmal in den urpsprunglichen Anmeldeunterlagen nicht
enthalten bzw. nicht wértlich angegeben ist, so daf eine
diesbezﬁgliche Of fenbarung expressis verbis nicht
vorliegt. Es ist daher im folgenden zu prufen, ob die

Anmeldeunterlagen dieses Merkmal implizit offenbaren.

Die Beschwerdefiuhrerin stitzt sich hinsichtlich einer
impliziten Offenbarung vor allem auf Spalte 1,

Absatze 4, 5, 7 und 8, Spalte 2, Zeilen 7 und 8 sowie
7eilen 35 ff und Spalte 3, Zeilen 17 bis 19 der
verdffentlichten Anmeldung, entsprechend

Seite 2 Absatz 1, 2, 4 und 5 bis Seite 3, Absatz 1,
Zeile 8, Seite 4, ab Zeile 1 und Seite 5, Zeilen 6 bis 8

der ursprunglichen Beschreibung.

Aus diesen Stellen geht hervor, daf bisher die
werkseitig eingestellte Kennlinie der Heizung vom
Installateur angepaf’t wurde und daf es fadr den Betreiber
selbst schwierig ist, nachtraglich solche Veranderungen
der Kennlinie vorzunehmen, weil er die Zusammenhénge
nicht kennt. Nach der Erfindung erfolgt die Verstellung
der Kennlinie nicht mehr aufgrund von Vorkenntnissen,

sondern der Betreiber gibt Daten uber den baulichen
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Zustand seines Gebaudes ein. Der Betreiber beantwortet
im Grunde genommen die an ihn gestellten Fragen. Der
Regler stellt dann danach die individuelle Kennlinie
selbst ein. Der Betreiber muf die Kennlinie nicht selbst
verstellen, es reicht vielmehr aus, bestimmte Kenndaten
einzugeben. Auf diese Weise soll eine Méglichkeit
geschaffen werden, die Kennlinie ohne besondere
Kenntnisse bezuglich der technischen Zusammenhdnge auf
die den jeweiligen Bedurfnissen entsprechende Lage
einzustellen. Die bisher ubliche Veranderung der
Kennlinie durch eine Einstellvorschrift oder durch die
Eingabe einer neuen Kennlinie Uber eine Codezahl oder
Uber das Einstellen des Fuf3- und Endpunktes der Linie

kann entfallen.

Aus diesen Passagen der ursprunglichen Offenbarung geht
zwar hervor, dafR an den Betreiber der Heizanlage Fragen
gestellt werden, die dieéer durch Eingabe spezifischer
Kenndaten in den Regler beantwortet. Far das Merkmal,
daR der Regler Fragen konkret an den Betreiber der
Anlage stellt, weist der Beschreibungsteil jedoch keine

Grundlage auf.

Das Argument der Beschwerdefihrerin, daf hinsichtlich
der Fragestellung eine Mittelsperson ausscheide und auch
keine Bedienungsanleitung, wie etwa eine Frageliste, ein
Handbuch oder eine Gebrauchsanweisung, in Frage kéame,
findet ebenfalls in den ursprunglichen Anmeldeunterlagen
keine Stutze. Daf’ die urspringliche Offenbarung nicht
auf eine konkrete Fragestellung durch den Regler
beschrankt ist, wurde im Rahmen des Prufungsverfahrens
auch von der Beschwerdefuhrerin bestatigt, die in ihrer
Eingabe vom 25. Januar 1992 (erste Seite, letzter
Absatz) ausfuhrte, daf gemaR der Erfindung ein direkter
Dialog zwischen dem Regler und dem Betreiber oder auch
eine indirekte Fragestellung durch einen dem Regler
beigefigten Fragebogen erfolgen kénne. Daraus ergibt
sich, daf’ auch die Beschwerdefuhrerin die Auffassung
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vertrat - dies zu Recht -, dafl die ursprungliche

Of fenbarung keine Festlegung auf die Fragestellung durch
vom Regler konkret an den Betreiber gestellte Fragen
enthalt.

Hinsichtlich des strittigen Merkmals liegt somit auch
implizit keine Offenbarungsgrundlage in den

ursprunglichen Anmeldungsunterlagen vor.

Die GroRe Beschwerdekammer hat in der Entscheidung
G1/93, ABl. EPA 1994, 541 klargestellt, daf die
Hinzufugung eines nicht offenbarten Merkmals, das zwar
den Schutzbereich des Patents einschréankt, aber einen
technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten
Erfindung leistet, dem Patentinhaber zu einem
ungerechtfertigten Vorteil verhelfen und damit eine
Erweiterung im Sinne der Bestimmung des Artikels 123(2)

EPU darstellen wirde.

Das in Rede stehende Merkmal schrankt den Schutzbereich
des ursprunglichen Anspruchs 1 ein, da dieser nunmehr
auf Verfahren zur individuellen Einstellung der
Kennlinie eines Heizungsreglers beschrankt ist, bei
denen der Regler dem Betreiber die maf3igeblichen Fragen
stellt. Dieser Umstand wird auch von der Beschwerde-
fihrerin bestatigt, wie aus dem Schriftsatz vom

7. Marz 1997, "zu 3", "zu 4" und "zu 5" hervorgeht.

Hinsichtlich der noch zu untersuchenden Frage, ob dieses
Merkmal einen technischen Beitrag zum Gegenstand der
beanspruchten Erfindung leistet, bringt die
Beschwerdefihrerin vor, die einschrankend aufgenommene
Formulierung "aufgrund vom Regler konkret an ihn
gestellter Fragen" koénne einen technischen Beitrag

leisten, misse es aber nicht.

Hierzu ist zu bemerken, daf’ ein Regler, der derart

ausgebildet ist, daf er selbst dem Betreiber Fragen



1428.D

- 10 - T 0526/95

stellt, uber die Mittel zur Durchfihrung dieser
Fragestellung, z. B. auf optischem oder akustischem Weg,
verfugen muR. Wie die Einspruchsabteilung in ihrer
Entscheidung uberzeugend dargelegt hat, stellt sich aber
auch das Verfahren fiur den Betreiber technisch
unterschiedlich dar, je nachdem, ob er eine vom Regler
gestellte Frage beispielsweise auf dem Bildschirm
ablesen oder sich ein Handbuch verschaffen und studieren
muR. Daraus folgt, daf das in Rede stehende Merkmal
einen technischen Beitrag zum Gegenstand der
beanspruchten Erfindung nicht nur leisten kann, sondern

einen solchen effektiv leistet.

Es liegt somit der in der o. g. Entscheidung G1/93
beschriebene Fall vor, daf ein ursprunglich nicht

of fenbartes, dem Schutzbegehren hinzugefugtes Merkmal
zwar den Schutzbereich des Patents einschrankt, aber
einen technischen Beitrag zum Gegenstand der
beanspruchten Erfindung leistet und damit eine unter
Artikel 123(2) EPU unzulassige Erweiterung darstellt.
Dieses Merkmal kann in dem Anspruch 1 nicht gestrichen
werden, da dies zu einer unter Artikel 123(3) EPU
unzulassigen Erweiterung des Schutzbereichs fudhren

wurde.

Zur Frage der Verantwortung fur in der Anmeldung
vorgenommene Anderungen tragt die Beschwerdefuhrerin
vor, sie kénne sich auf den anerkannten Grundsatz des
"Vertrauensschutzes" berufen, wenn sie infolge eines
ausdrucklichen Vorschlages der Prufungsabteilung in eine
"unentrinnbare Falle" gelaufen sei. Sie legt hierzu
Auszige aus "Rechtsprechungskartei gewerblicher
Rechtschutz/Schulte-Kartei", Carl Heymanns Verlag KG
Minchen - Koln, EPU 106.24, Nr. 11 (Blatt 7105;)

EPU 300, Nr. 9 und 11 (Blatt 1989), Nr. 19

(Blatt 1991)und Nr 144 (Blatt-Nummer unleserlich) vor.
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Die vorgelegten Beispiele aus der o. g. Kartei betreffen
samtlich den Umstand, daf aufgrund von irrefuihrenden
Mitteilungen bzw. verfahrensmaffig unkorrektem Vorgehen
von Organen des EPA einer Partei Nachteile erwachsen
sind und diesbezuglich der jeweiligen Partei

Vertrauensschutz gewdhrt wurde.

Davon unterscheidet sich die vorliegende Situation
insofern, als es sich bei der Frage der Vorlage von
Sachantragen ausschlieflich um die Zustandigkeit des
Anmelders bzw. Patentinhabers handelt. Dies folgt
unmittelbar aus Artikel 113(2) EPU, wonach bei der
Prufung der europaischen Patentanmeldung oder des
europaischen Patents und bei den Entscheidungen daruber
sich das Europdische Patentamt an die vom Anmelder oder
patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu
halten hat. Vorschlage zur Abfassung dieser Sachantréige
seitens Bediensteter des Europdischen Patentamts sind
fuar den Anmelder bzw. Patentinhaber nicht bindend;
andererseits kann er bei Annahme solcher Vorschlége,
sollten sie fehlerhaft sein, keine Rechte herleiten, da
ihm die alleinige Kompetenz und damit die Verantwortung
hinsichtlich der Antragsvorlage von Rechts wegen zusteht
(vgl. J12/83, ABl EPA 1985, 6).

Entscheidend ist im vorliegenden Fall, daf die
Beschwerdefihrerin mit den die unzulassige Anderung
enthaltenden Unterlagen ihr Einverstandnis erkléart hat
(siehe Schriftsatz vom 2. Dezember 1992). Wie die Grofse
Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/93 (Abschnitt
13) hervorgehoben hat, kommt es hinsichtlich der Folgen
einer unter Artikel 123 (2) EPU unzuldssigen Anderung
grundsatzlich nicht darauf an, ob eine solche Anderung
von der Prufungsabteilung gebilligt worden ist. Wie dort
weiter ausgefihrt, tragt die Verantwortung far
Anderungen an einer Patentanmeldung (oder einem Patent)
letztlich immer der Anmelder (bzw. der Patentinhaber).



- 12 - T 0526/95

Zusammenfassend folgt aus vorstehenden Ausfuhrungen, daR
Anspruch 1 gegen Artikel 123(2) EPU verstoft. Dieser
Anspruch kann daher nicht aufrechterhalten werden.

Bei dieser Sachlage ist auf die weiteren Kriterien der
Patentfdhigkeit des Gegenstandes von Anspsruch 1 nicht

mehr einzugehen. .
Hilfsantrag:

Aus den vorstehend dargelegten Grunden verstdft auch
Anspruch 1 gemé&fs Hilfsantrag gegen Artikel 123(2) EPU,
so dafR dieser Anspruch ebenfalls nicht bestandsfahig

ist.

Mit dem unabhangigen Anspruch 1 nach dem Haupt- bzw. dem
Hilfsantrag entfallen augh die davon abhangigen
Anspruche 2 bis 4 gemafd Hauptantrag bzw. Anspruch 2
gemafy Hilfsantrag, da uber einen Antrag nur in seiner

Gesamtheit entschieden werden kann.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurtckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

N. Maslin C. T. Wilson
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