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Sachverhalt und Antriage
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Die europaische Patentanmeldung 92 907 065.4 mit der

Verdffentlichungsnummer 0 581 784 wurde von der

Prufungsabteilung zuruckgewiesen. Der Entscheidung lagen

die am 7. Marz 1995 eingereichten Anspriuche 1 bis 3 und

die am 17. Mai 1994 eingegangenen Anspruche 4 bis 14

zugrunde. Der geanderte Anspruch 1 hat folgenden
Wortlaut:

"1. Elektrisch beheizbarer Wabenkdérper, der

a)

eine Achse (1), einen die Achse (1) umgebenden
Innenbereich (2) und einen von der Achse (1)
beabstandeten Aufenbereich (3) hat;

zwischen dem Innenbereich (2) und dem
AuRenbereich (3) zumindest einen aus zumindest
einem Blech (4, 5) bestehenden Stapel (6)
aufweist, der nach Art einer Spirale mit einer
Vielzahl von Windungen um den Innenbereich (2)
gewunden ist, dadurch gekennzeichnet, daf die
wWwindungen eine Mehrzahl von Windungen umfassen,
die paarweise einander benachbart und voneinander

beabstandet und elektrisch isoliert sind;

eine Vielzahl von Brucken (7, 8) aufweist, deren
jede jeweils zwei einander benachbarte und
voneinander beabstandete Windungen mechanisch und

elektrisch miteinander verbindet; wobeil

die Windungen und die Brucken (7, 8) einen
mehrfach verzweigten Strompfad fur einen zwischen
dem Innenbereich (2) und dem auRenbdreich (3)

flieRenden elektrischen Strom bilden."
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Die Prufungsabteilung begrindete ihre Entscheidung
damit, daf’l der geanderte Anspruch 1 bzw. die Streichung
des Merkmals "wobei jede Windung vollstandig zu dem
Strompfad gehdrt" am Ende des Anspruchs die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU nicht erfualle. In
der Entscheidung wird ausgefuhrt, daR gemaR der
Rechtsprechung das Streichen eines Merkmals aus einem
Anspruch nicht gegen Artikel 123 (2) EPU verstofe,
sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen
koénne, dafl (1) das Merkmal in der ursprunglichen

Of fenbarung nicht als wesentlich hingestellt worden sei,
(2) es als solches fur die Funktion der Erfindung unter
BeruUcksichtigung der technischen Aufgabe, die es ldésen
solle, nicht unerlaflich sei; und (3) das Streichen
keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordere
(vgl. T 331/87, ABl. EPA 1991, 22). Diese Bedingungen
seien im vorliegenden Fall nicht erfullt. Nach den
ausdriucklichen Angaben in der Beschreibung vermeide die
Erfindung, daf einzelne Abschnitte der Windungen von dem
Flufl des elektrischen Stroms abgeschnitten und somit
keine Bestandteile des Strompfades seien. Der Absatz auf
den Seiten 3 und 4 der Beschreibung impliziere nicht das
vollstandige Abschneiden von Windungen oder deren Teilen
vom Strompfad, da Inhomogenité&ten in der Beaufschlagung
des Wabenkérpers mit elektrischem Strom auch bereits
durch abschnittsweise starkere oder geringere Strdme

hervorgerufen werden kdénnten.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefuhrerin
Beschwerde erhoben und eine Begrundung hierzu
eingereicht. Am 9. Juli 1997 hat eine mundliche
Verhandlung stattgefunden, in der die Beschwerdefuhrerin

zwel Hilfsantrdge uberreicht hat.

Die Argumente der Beschwerdefuhrerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen:
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Es sei klar, daf das Streichen des besagten Merkmales
keinerlei Anderungen bei den anderen Merkmalen
erforderlich mache. Der Fachmann erkenne auch sofort,
daR dieses Merkmal fur die Funktion der Erfindung nicht
unerlaflich sei. Dies ergebe sich durch den ersten
Absatz auf Seite 4 der Beschreibung. Weder bei der
Lekture der Aufgabe der Erfindung noch bei der
Beschreibung der Lé&sung auf Seite 3, zweiter Absatz bis
Seite 4, erster Absatz, werde der Fachmann darauf
hingewiesen, daf’ jede Windung vollstandig zum Strompfad
gehéren solle. Erst im zweiten Absatz auf Seite 4 werde
auf das gestrichene Merkmal eingegangen. Der Fachmann
werde jedoch das Merkmal als Ausfuhrungsbeispiel
verstehen, da es auch als "besonders vorteilhaft"
bezeichnet werde und weil diesem Merkmal ein gesonderter
Abschnitt gewidmet sei, wie dies bei Unteranspruchen
iblich sei. Immer wieder werde im Laufe der Beschreibung
der Fachmann darauf hingewiesen, daR die besonders
gleichmafige Anordnung der Brucken bevorzugt werde und
jede andere Anordnung ungunstig sei, jedoch werde
dadurch gleichzeitig auch offenbart, daff auch andere
Anordnungen moéglich seien, bei denen der eine oder

andere Teil einer Windung nicht zum Strompfad gehore.

In den urspringlichen Unterlagen sei die Aufgabe auf
erhdéhte mechanische Haltbarkeit bei praktikabler
GrdRenordnung des Widerstandes gerichtet, nicht jedoch
auf eine moglichst homogene Verteilung der Beheizung.
Die in der Beschreibung dazu zundchst beschriebene
Loéosung bestehe in zusatzlichen Briucken, die einen
verzweigten Weg des elektrischen Stromes bewirkten,
jedoch bezuglich des Widerstandes immer noch einen
Kompromiz erméglichen wirden. Jedem Fachmann erschliefe
sich unmittelbar, daf zur Lésung der Aufgabe das aus-
schlieRlich auf die Homogenitdt gerichtete Merkmal
"wobei jede Windung vollsta&ndig zu dem Strompfad gehdért®

nicht erforderlich sei.
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Daruber hinaus gehe aus Seite 6, letzter Absatz,
eindeutig hervor, dafl jede einzelne Windung nicht
vollstandig zum Strompfad gehdéren misse, da dort in
axialer Richtung die Brucken nur Uber einem Teilbereich
des Wabenkdrpers angeordnet seien. Somit stunde das in
Frage stehende Merkmal im Widerspruch zu einem konkreten
Ausfuhrungsbeispiel der Beschreibung, wenn es im
Anspruch 1 nicht gestrichen ware. Nach der Recht-
sprechung sei die Streichung eines Merkmals in einem
Anspruch dann zulé&ssig, wenn sie nur der Klarstellung
und/oder Behebung eines Widerspruchs diene (vgl.

T 172/82, ABl. EPA 1983, 493).

Die Beschwerdefuhrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent mit folgenden

Unterlagen (Hauptantrag) zu erteilen:

Anspruche: 1 bis 3, eingegangen am 7. Marz 1995,
4 bis 14, eingegangen am 17. Mai 1994,

Beschreibung: Seiten 1, 4 bis 14, wie ursprunglich
eingereicht,
Seiten 2, 2a, eingegangen am
17. Mai 1994,
Seite 3, eingegangen am 7. Marz 1995,

Hilfsweise beantragte sie, das Patent auf der Grundlage
des in der mundlichen Verhandlung uberreichten

Hilfsantrags I oder II zu erteilen.

Entscheidungsgriinde

1936.D

Die Beschwerde ist zulassig.
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Der Anspruch 1 gemafs Hauptantrag unterscheidet sich von
dem ursprunglich eingereichten Anspruch 1 hauptsachlich
durch drei Anderungen, namlich das Hinzufugen des
Merkmals, daR die voneinander beabstandeten Windungen
auch elektrisch isoliert sind, die zweiteilige
Untergliederung des Anspruchs und die Streichung des
Merkmals "wobei jede Windung vollstandig zu dem
Strompfad gehort". Die zwei ersten Anderungen genigen
zweifellos den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPU.
Nach der angefochtenen Entscheidung soll jedoch die
besagte Streichung gegen das Artikel 123 (2) EPU

verstofien.

Es ist daher zu untersuchen, ob durch die Streichung des
Merkmals, daf jede Windung vollstandig zu dem Strompfad
gehort, der Gegenstand des gednderten Anspruchs 1 Uber
den Inhalt der Anmeldung in der ursprunglich

eingereichten Fassung hinausgeht.

In der Begrundung ihrer Entscheidung hat sich die
Prufungsabteilung auf die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern gestiitzt, insbesondere auf die in der
Entscheidung T 331/87 (ABl. EPA 1991, 22) aufgezahlten
Bedingungen. GemaR dieser Entscheidung "verstofit das
Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem
Anspruch nicht gegen Artikel 123 (2) EPU, sofern der
Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen wirde, daf
1. das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich
hingestellt worden ist, 2. es als solches fur die
Funktion der Erfindung unter Berucksichtigung der
technischen Aufgabe, die sie ldsen soll, nicht
unerlaRlich ist und 3. das Ersetzen oder Streichen keine
wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert”
(siehe Punkt 6 der Entscheidung T 331/87 und vgl.

Punkt II des vorstehenden Sachverhalts).
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Bei der Prufung der Frage, ob der Fachmann unmittelbar
und eindeutig erkennen wurde, dafl das gestrichene
Merkmal f£ir die Funktion der Erfindung unerlafRlich ist
oder nicht, muff die in der ursprunglichen Anmeldung
angegebene technische Aufgabe, die die Erfindung lésen
soll, bertucksichtigt werden. GemafR Seite 2 der
urspruinglichen Beschreibung weisen die elektrisch
beheizbaren Wabenkoérper des Standes der Technik, bzw.
die beheizbaren Wabenkdrper gemaR WO 89/10470 und

WO 89/10471, zumindest einen elektrischen Strompfad mit
einem elektrischen Widerstand in der gewunschten
GroRenordnung auf, insbesondere in den GrodéRenordnung um
etwa 0,1 Ohm, jedoch koénnen die in diesen Schriften
ausgefuhrten Lésungen des Problems des elektrischen
Widerstandes zu Schwierigkeiten fihren, wenn die
elektrisch zu beheizenden Wabenkdérper hohen mechanischen
Belastungen widerstehen missen. Nach dem letzten Absatz
der Seite 2 soll daher mit der vorliegenden Erfindung
ein elektrisch beheizbarer Wabenkdrper, d. h. ein
elektrisch leitfahiger Wabenkbérper mit einem
elektrischen Widerstand in einer praktikablen
Grofenordnung, angegeben werden, der gegenliber den
beheizbaren Wabenkdrpern des Standes der Technik eine
festere Struktur und damit eine verbesserte Haltbarkeit
unter harten mechanischen Beanspruchungen aufweist. Wie
von der Beschwerdefihrerin vorgetragen, ist die auf
Seite 2 definierte Aufgabe auf erhdhte mechanische
Haltbarkeit bei praktikabler GroéfRenordnung des
Widerstandes gerichtet, nicht jedoch auf eine mdéglichst

homogene Verteilung der Beheizung.

In der auf Seite 3 der ursprunglichen Beschreibung
genannten Loésung dieses Problems ist das Merkmal, dafd
jede Windung vollstandig zu dem Strompfad gehdrt, in
Verbindung mit den anderen Merkmalen a), b), c) und d)
angegeben. Aus dem folgenden Absatz auf Seite 3 der
Beschreibung geht unmittelbar und eindeutig hervor, dafs

durch die erfindungsgeméfien Brucken zwischen einander
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benachbarten Windungen des Stapels, die einen
verzweigten Weg des elektrischen Stroms durch den
wabenkorper bilden, sich ein reduzierter elektrischer
Widerstand im Vergleich mit einem Wabenkdrper ohne
Bricken ergibt, dies jedoch zugunsten einer hdéheren
mechanischen Stabilitat. Durch die besagten Brucken wird
ein KompromiR erzielt, d. h. der Wabenkdérper wird
stabilisiert ohne unzutragliche Verkleinerung des
elektrischen Widerstandes des Strompfades. Das
gestrichene Merkmal wird hier nicht als erforderlich
oder wesentlich fur die Lésung dieser Aufgabe

dargestellt.

Gemafts Seite 4, Zeilen 2 bis 6, kann sich je nach
anordnung der Brucken eine leichte Inhomogenitat der
Beaufschlagung des Wabenkérpers mit elektrischem Strom
und damit eine inhomogene Temperaturverteilung bei der
Beheizung ergeben. Die Grunde weshalb diese Inhomo-
genitat jedoch keine erheblichen Nachteile zeitigt,

werden anschliefend erklart.

Erst im zweiten Absatz auf Seite 4 wird auf das in Frage
stehende Merkmal eingegangen. GemafR dieser Passage
vermeidet die Erfindung, daf einzelne Abschnitte der
Wwindungen von dem Fluf des elektrischen Stroms
abgeschnitten werden und somit keine Bestandteile des
Strompfades sind. Im folgenden Satz ist jedoch
angegeben, daR dieses Merkmal zur Vermeidung groéfierer
Inhomogenitat der durch die Beheizung entstehenden
Temperaturverteilung "besonders vorteilhaft" ist. In
anderen Worten wird hier das Merkmal, daf jede Windung
vollstandig zum Strompfad gehort, als "besonders
vorteilhaft" d. h. als besonders gunstig oder bevorzugt
fir die Homogenitat der Beheizung angesehen. Die Kammer
hat Zweifel, daR unter Beriucksichtigung der auf Seite 2
offenbarten technischen Aufgabe und der Diskussion uber
dessen Losung auf den Seiten 3 and 4, der Fachmann

unmittelbar und eindeutig erkennen wurde, daf3 das fur
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die Homogenitdt der Beheizung besonders gunstige Merkmal
fur die Lésung der besagten Aufgabe, d. h. das Erzielen
einer verbesserten mechanischen Haltbarkeit bei
praktikabler Gréfenordnung des Widerstandes, unerlaflich
ist. -

In der weiteren Beschreibung sind die gunstigeren
Anordnungen der Brucken ausfihrlich offenbart, die
zusadtzlich das Erzielen einer gleichmafigen Beauf-
schlagung des Wabenkorpers mit elektrischem Strom d. h.
das Erzielen einer homogenen Verteilung der Beheizung
ermdglichen. Im dritten Absatz auf Seite 5 ist in diesem
Zusammenhang offenbart, daR eine allzu erhebliche
Verringerung des Winkelabstandes zwischen zweil
benachbarten Bricken dazu fuhrt, dafs mehr oder weniger
groRe Abschnitte der Windungen von dem Stromflufl
abgeschnitten werden und die Homogenitdt der Beheizung
unbefriedigend wird. Aus dieser Information geht
unmittelbar und eindeutig hervor, daf wenn kleine
Abschnitte der Windungen nicht zum Strompfad gehdéren
zwar keine optimale jedoch eine hinreichende Homogenitat
der Beheizung erreicht wird. Die auf Seite 2 erwdahnte
Aufgabe ist jedoch nicht auf die Erzielung einer
optimalen Homogenitadt gerichtet. Diese Information
bestatigt die Angabe auf Seite 4, zweiter Absatz, dafR
das gestrichene Merkmal eine bevorzugte Ausfihrungsform
der Erfindung darstellt, die einen zus&tzlichen Vorteil
in bezug auf die Homogenitdt der Beheizung mit sich
bringt. Die urspringliche Beschreibung enthalt keine
Information, aus der der Fachmann unmittelbar und
eindeutig ableiten wurde, daf’ es zum Erzielen einer
verbesserten mechanischen Haltbarkeit, bei praktikabler
GroRenordnung des Widerstandes, erforderlich ist, daf
jede Windung vollstandig zum Strompfad gehdért. Die
Tatsache, daR dieses Merkmal zu einer verbesserten
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Homogenitat der Beheizung fuhrt, bedeutet nicht, daf es
fiur das Erzielen eines Wabenkdérpers mit erhdéhter
mechanischen Haltbarkeit und einem Widerstand in
praktikabler GroRenordnung erforderlich oder wesentlich
ist.

Aus dem Umstand allein, daR das besagte Merkmal auf
Seite 3, erster Absatz, der Beschreibung und im
urspringlichen Anspruch 1 in Verbindung mit den anderen
Merkmalen a), b), c) und d) der Erfindung angegeben
wird, kann nicht gefolgert werden, daf es wesentlich ist
(siehe auch T 331/87, Punkt 6).

Die Streichung des besagten Merkmals aus dem Anspruch 1
erfordert keinerlei Anderung der Ubrigen im Anspruch 1
genannten Merkmale.

Die Kammer ist daher der Auffassung, daR im vorliegenden
Falle die Bedingungen der Entscheidung T 331/87 erfullt

sind.

Aus alledem folgt, daR weder die Streichung des Merkmals
"wobei jede Windung vollstandig zum Strompfad gehodrt"® in
Anspruch 1, noch die anderen Anderungen gegen die
Vorschriften des Artikels 123 (2) EPU verstofien.

Es laRt sich aus der Akte nicht entnehmen, aus welchen
Grunden die Prufungsabteilung den Gegenstand des am
17. Mai 1994 eingegangenen Anspruchs 1 (d. h. vor
Streichung des in Frage stehenden Merkmals) als
patentierbar angesehen hat. Folglich kann die Kammer
nicht feststellen, ob das besagte Merkmal fur die
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit eine Rolle
gespielt hat und ob die Prufungsabteilung bezuglich des
geadnderten Anspruchs 1 gemafs Hauptantrag zum selben
Ergebnis kame. Unter diesen Umstdnden, hé&lt es die
Kammer nicht far angezeigt, die Frage der Patentier-

barkeit selbst zu untersuchen und macht von ihrer
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Befugnis nach Artikel 111 (1) EPU Gebrauch, die Sache
zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz

zurickzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Anspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags, eingegangen
am 7. Marz 1995, verstdéfit nicht gegen
Artikel 123 (2) EPU.

3 Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur

Fortsetzung der Prufung zurluckverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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