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Sachverhalt und Antréage

1775.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Zurickwei sung der
Pat ent anmel dung Nr. 95 105 126.7. Di e Entschei dung der
Pr Gf ungsabt ei | ung wurde damt begrindet, dal3 der
CGegenstand des mt Ei ngabe vom 17. Juni 1996

ei ngerei chten Anspruches 1 gegentuber dem aus D1: US-A-
4 961 009 bekannten Stand der Techni k nicht neu sei.

Der mt Eingabe vom 17. Juni 1996 eingereichte und der

Zur uckwei sung zugrundel i egende Anspruch 1 lautet:

"1. Integrierte Pufferschaltung mt einem Ei ngang (IN)
und ei nem Ausgang (QUT),

die eine zw schen einemersten (VDD) und ei nem zweiten
(Masse) Versorgungspotential angeordnete erste
Serienschal tung (S1) m ndestens einer

spannungsgest euerten ersten Konstantstronguelle (11) und
ei nes ersten Feldeffekttransistors (T1) aufwei st,

wobei das Gate des ersten Feldeffekttransistors (T1l) den
Ei ngang (I N) bil det,

wobei die erste Serienschaltung (S1) einen
Schal t ungsknot en zwi schen der ersten Konstantstronguelle
(1'1) und dem ersten Fel deffekttransistor (T1l) aufweist,
der den Ausgang (OUT) bil det,

wobei die erste Konstantstronguelle (11) Uber einen
ersten Steuereingang (@) mt einem Referenzpotenti al
(Vref) steuerbar ist, welches gegentiber dem ersten

Ver sorgungspotential (VDD) ei ne konstante

Potential differenz aufweist, wobei eine zweite
Serienschal tung (S2) aus m ndestens ei nem ersten

W derstand (R1) und ei ner zweiten Konstantstrongelle
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(12), die einen vomersten Versorgungspotential (VDD)
unabhangi gen Stromliefert, zw schen dem ersten (VDD)
und dem zweiten (Masse) Versorgungspotential angeordnet
i st,

wobei sich an einem Schal tungsknoten (A) der zweiten
Serienschal tung (S2) zw schen dem ersten Wderstand (R1)
und der zweiten Konstantstronguelle (12) das

Ref erenzpotential (Vref) einstellt,

wobei der Schal tungsknoten (A) mt dem ersten

St euerei ngang (Gl) der ersten Konstantstromguelle (11)
ver bunden i st,

wobei die zweite Konstantstromguelle (12) einen zweiten
Fel def f ekttransi stor eines zweiten Kanal - Typs (N2)

auf wei st

dadur ch gekennzei chnet,

dall ei n Source-Anschl uR des zweiten Fel deffekt-
transistors des zweiten Kanal -Typs (N2) mt dem zweiten

Ver sorgungspotenti al (Masse) verbunden ist."

Di eser Anspruch 1 unterscheidet sich von dem

vor hergehenden, mt Schrei ben vom 22. April 1996

ei ngerei chten Anspruch 1 in den letzten 7 Zeilen
(vorstehende Zeileneinteilung). Der mt Schrei ben vom
22. April 1996 eingereichte Anspruch 1 lautet anstelle
der obigen letzten 7 Zeilen des der Zurickwei sung

zugr undel i egenden Anspruchs 1:
"dadurch gekennzei chnet, dall die zweite Konstant-
stromguel le (1,) mt dem zweiten Versorgungspotenti al

(Masse) verbunden ist.™

I m Bescheid vom 14. Mai 1996 hat die Priufungsabteil ung
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di e mangel nde Neuheit des CGegenstandes des mt Schrei ben
vom 22. April 1996 eingereichten Anspruches 1 u. a.

damt begrundet, dall neben den bereits im Qoberbegriff
des Anspruchs 1 bertcksichtigten Merkmal en der aus D1
bekannten Pufferschaltung die aus Fig. 1 (D1)
ersichtliche Rei henschal tung aus Transistor N7 und
Wderstand Rref ebenfalls eine zweite

Konst ant stronquel | e darstelle, die mt dem zweiten

Ver sorgungspotential (Masse) verbunden sei

I n der Ei ngabe vom 17. Juni 1996 hat die
Beschwer def Ghrerin in Verbi ndung mt dem der

Zur uckwei sung zugrundel i egenden Anspruch 1 dargel egt,
dall gemalR Ent gegenhal tung D1 anstell e des Transistors N7
(al so des zweiten Fel deffekttransistors) der Wderstand
Rref mt Masse verbunden sei. Da es aufgrund der
Funktion des Doppel stronspi egel s gemald D1 ni cht noglich
sei, die Source des Transistors N/ mt Msse zu
ver bi nden, sei der Gegenstand des weiter abgegrenzten
Anspruchs 1 vom 17. Juni 1996 nicht nur neu gegenuber
D1, sondern auch erfinderisch. Sollte der beauftragte
Priafer es fur sachdienlich erachten, sei die Annelderin

ZU einem I nterview bereit.

I n der angef ochtenen Entschei dung hat die Priufungs-
abteilung erstmal s ausgefihrt, dalR der Wortl aut des
Anspruches 1 vom 17. Juni 1996 ni cht notwendi gerwei se
ei ne direkte Verbindung der Source mt Masse bedeute,
sondern deren Verbi ndung uber einen Wderstand (W e

z. B. Rref in D1) mt Masse mt einschlielRe, so dal} der
Cegenstand des Anspruches 1 nach wi e vor durch das aus

D1 Bekannt e neuheitsschadlich vorweggenomren sei.

1775.D
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Zusét zli ch hat die Pridfungsabteilung auf nehr als einer
Seite dargel egt, dalR entgegen der Auffassung der

Beschwer def threrin der Wderstand Rref gemal3 D1 fiur die
grundséat zl i che Funktion der daraus bekannten Schal tung
kei ne grofe Bedeutung habe. Den Antrag auf Anberaumung

ei ner personlichen Ricksprache hat sie abgel ehnt.

I n der Beschwer debegrindung argunentierte die
Beschwer def Ghrerin i mwesentlichen, dalR die

Zur uckwei sung der Annel dung ausschlie3l i ch aufgrund
erstrmalig in den Entschei dungsgrinden vorgetragenen
Argunenten erfol gte, ohne dall sie vorher Gel egenheit zu

ei ner AuBRerung gehabt hatte.

1775.D
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1.1 I n den Entschei dungsgr inden sei ausgefihrt, dalR bereits
in einem Bescheid vom 14. Mai 1996 dar gel egt worden sei,
dall di e Masseverbindung der in Dl gezeigten zweiten
Konst ant stronguel l e (El emente N7 und Rref) unter den
Wrtlaut "mt dem zweiten Versorgungspotential (Masse)
verbunden" falle. Die zitierte AuRerung bezi ehe sich
al l erdings auf den am 22. April 1996 eingereichten
Anspruch 1. Dessen kennzei chnender Teil |autete: "dal
die zweite Konstantstronguelle (12) mt dem zweiten
Ver sorgungspotential (Masse) verbunden ist". Dagegen
| aut e das kennzei chnende Merkmal des der Zuridckwei sung
zugr undel i egenden Anspruches 1: "dal3 ein Source- Anschl uf3
des zweiten Fel deffekttransistors des zweiten Kanal - Typs
(N2) mt dem zweiten Versorgungspotential (Msse)
verbunden ist". Der Bescheid vom 14. Mii 1996 sei also
ni cht auf di e Verbi ndung des aus D1 bekannten
Transi stors N7 ei ngegangen. Daher seien auch die zur
Zur uckwei sung der Annel dung f dhrenden G unde der
Annel derin nicht vorab mtgeteilt worden, anders als in
den Ent schei dungsgr iinden behaupt et .

1.2 Di e Zur ickwei sung werde damt begrindet, dalR der
Cegenst and des Anspruches 1 gegenuber der aus D1
bekannt en Pufferschal tung nicht neu sei, weil der
Wortl aut des Anspruches 1 nicht notwendi gerwei se ei ne
di rekt e Verbi ndung der Source des zweiten
Fel deffekttransistors mt Masse bedeute, sondern deren
Ver bi ndung uUber Rref mt einschlieBe. Diese erstrmalig in
den Ent schei dungsgr inden gedulRerte Interpretation
W der spreche derjeni gen der Beschwerdefihrerin, da sie
in der Eingabe vom 17. Juni 1996 ausgef Uhrt habe, daB in

D1 ei ne Verbi ndung der Source von Transistor N7 mt

1775.D



- 6 - T 1090/ 96

Masse nicht ndglich sei und der Anspruch 1 hiergegen als
abgegrenzt zu betrachten sei. Ei ne entsprechende
Kl arstel l ung durch Ei nfligung des Wortes "direkt" ware
aber bei einem diesbezuglichen antsseitigen H nweis
j ederzeit noglich gewesen

1.3 Die erstmals in der Zurickwei sungsent schei dung
vor gebrachte Annahnme, dall der Wderstand Rref gemaly D1
auch den Wert "Null" haben kdnne, werde durch D1 nicht

gest ut zt .
VII1. D e Beschwerdefuhrerin beantragte,

a) di e angef ocht ene Entschei dung auf zuheben,

b) di e Beschwer degebthr zurickzuzahl en und

cl) ein Patent aufgrund des am 17. Juni 1996
ei ngerei chten Anspruches 1 sow e der Anspriche 2
bis 9 in der ursprunglich eingereichten Fassung
zu erteilen oder hilfsweise

c2) ein Patent auf der G undl age ei nes neuen mt der
Beschwer debegr indung ei ngerei chten Anspruches 1
sowi e der urspruinglich eingereichten Anspriche 2
bis 9 zu erteilen.

Sof ern nicht wenigstens demH | fsantrag stattgegeben

wer de, wurde vorsorglich eine nmindliche Verhandl ung

beant r agt .

Ent schei dungsgr inde

1775.D
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D e Beschwerde ist zul assig.

Rechtliches Gehor

Ent schei dungen des Europai schen Patentants durfen nur
auf G unde gestitzt werden, zu denen sich die
Beteiligten auRern konnten (Artikel 113 (1) EPU).

| nsbesondere fordert Artikel 96 (2) EPU in Verbindung
mt Regel 51 (2) EPU, daB die Prufungsabteilung den
Annel der nach MaRgabe der Ausf idhrungsordnung so oft w e
erforderlich auffordert, eine Stellungnahme ei nzureichen
und/ oder festgestellte Mingel zu beseitigen. Genal}

Regel 51 (3) EPU (Ausfihrungsordnung) sind die Bescheide
zu begrinden; dabei sollen alle G unde zusamengef alit
werden, die der Erteilung des européischen Patents

ent gegenst ehen.

Vor der Zuruckwei sung ei ner Annel dung missen al so die

G iunde mtgeteilt werden, die der Erteilung des

eur opai schen Patents entgegenstehen. Fur ihre

Ent schei dung, wann es notwendi g und angebr acht
erscheint, den Annel der zu einer Stellungnahnme

auf zuf ordern, verfigt die Prifungsabteilung tber einen
Er messensspi el raum von dem si e nach Lage des
Einzelfalls objektiv Gebrauch machen nmuf3 (T 162/82, ABI.
EPA 1987, 533, Punkt 12). Cowohl es nicht notwendig ist,
dem Annel der wi ederholt Cegel enheit zu geben, sich zu
dem gl ei chen Ei nwand zu aufRern (T 161/82, ABlI. EPA 1984,
551; T 42/84, ABI. EPA 1988, 251, Punkt 12), erfordert
Artikel 113 (1) EPU im al |l genei nen dann eine weitere

St el  ungnahnme der Prif ungsabteilung zu neu geéanderten

1775.D
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Unt er |l agen und/ oder eventuel |l en Erl &uterungen des

Annel ders, wenn es aussichtsreich erscheint, durch

wei tere Riucksprachen mit dem Annel der die

Mei nungsunt er schi ede zwi schen i hm und der

Pr uf ungsabt ei | ung Uber die Patentierbarkeit der

Annel dung abzubauen oder zu erreichen, daB Anderungen

ei ngerei cht werden, die die erhobenen Ei nwdnde ausraunen
kénnen (T 162/82, a. a. O, Punkt 12).

| m Bescheid vom 14. Mai 1996 hat die Priufungsabteil ung
dar gel egt, dal3 di e Masseverbi ndung der in D1 gezeigten,
aus den Elenenten N7 und Rref bestehenden zweiten

Konst ant stronquel | e unter den Wortlaut "mt dem zweiten
Ver sorgungspotenti al (Masse) verbunden" des am

22. April 1996 eingereichten Anspruches 1 falle. D e
Annel derin hat in der Eingabe vom 17. Juni 1996 in

Erw derung auf di esen Bescheid den Anspruchswort| aut
dahi ngehend préazisiert, dal3 die zweite Konstantstrom
quel l e einen zweiten Fel deffekttransi stor eines zweiten
Kanal - Typs (N2) aufwei st und dall ein Source-Anschl ul3 des
zwei ten Fel deffekttransistors des zweiten Kanal - Typs
(N2) mt dem zweiten Versorgungspotential (Masse)
verbunden ist. Ferner hat sie dargel egt, dalR bei der aus
D1 bekannten Einrichtung anstelle des Transistors T1 der
Wederstand Rref mt Masse verbunden sei und dald es

auf grund der Funktion des Doppel stronmspi egel s genmal3 der
Ent gegenhal tung D1 nicht ndglich sei, die Source des
Transistors N7 mt Masse zu verbi nden. Denrufol ge sei
der Gegenstand des neuen Anspruches 1 nicht nur neu
gegenuber der Schaltung gemaR D1, sondern auch

erfinderisch. Aus dieser Erlauterung ist zweifelsfrei

1775.D
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klar, w e die Beschwerdefihrerin die diesbezigliche
Neuf ormul i erung des Anspruches 1 vom 17. Juni 1996
interpretierte und worin sie den Unterschi ed gegeniber
dem aus D1 Bekannten gesehen hat. Wenn di e Prifungs-
abteilung in der Neuformnulierung eine weitergehende

I nterpretati onsnigli chkeit gesehen hat, namich die der
i ndi rekt en Ver bi ndung, so hatte sie die Beschwerde-
fahrerin vor einer Zurickwei sung mt Ricksicht auf die
ei ngerei chten Erl &ut erungen auf di e nmangel nde Kl arheit
(Artikel 84 EPU) der gewahlten Fornulierung hinweisen
nissen. Es bestand né&mlich eine vernunftige Aussicht,
dal3 sich der einzig erhobene Neuheitsei nwand ohne
weiteres beseitigen lielB. Eine entsprechende

Kl arstel l ung hat di e Beschwerdef Uhrerin in der
Beschwer debegr tndung nach erstmali ger Kenntni snahne
durch di e Zurickwei sungsent schei dung denn auch
angeboten. Der Bescheid vom 14. M 1996 befaldt sich
jedenfalls nicht mt der Verbi ndung des Source-

Anschl usses des Fel deffekttransistors N7 (Dl) mt Masse.
Di e AuRerung auf Seite 3, 3. Abschnitt, der

angef ocht enen Ent schei dung, dalR der Annelderin die zur
Zur ickwei sung der Annel dung f uhrenden G inde bereits
vorab mtgeteilt worden waren, findet auch in dem

vor ausgehenden Bescheid vom 1. Februar 1996 kei ne

St Ut ze.

Di e Uber die weitergehende Interpretationsnbglichkeit
des Anspruchswort| autes hi nausgehenden G inde in der
angef ocht enen Ent schei dung befassen sich mt der
angebl i chen Bedeut ungsl osi gkeit des Wderstandes Rref in
D1, der nach Auffassung der Prifungsabteilung sogar Nul

gesetzt werden konnte. Eine Stutze fur dieses Null-

1775.D
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Setzen ist in D1 jedoch nicht zu finden. D e ubrigen
Uber | egungen in di esem Zusammenhang waren auch lediglich
i m Rahnmen einer Prufung auf erfinderische Tatigkeit von
Bedeutung. Mt der erfinderischen Tatigkeit befal3t sich
das der Zurickwei sungsent schei dung vorausgehende

Pr uf ungsverfahren jedoch nicht.

Daraus fol gt, daR di e Beschwerdefihrerin keine

Gel egenheit hatte, sich vor der Zurickwei sung zu der von
der erst in der Zurickwei sungsentschei dung
festgestellten weitergehenden |Interpretationsnidglichkeit
des Anspruchswortlautes bzw. zum Nul | - Set zen des

W derstandes Rref von D1 i m Rahnen der allein

dur chgef thrten Neuhei t spriufung zu &uf3ern. Der unter

di esen Unst dnden erfol gte Verstold gegen Artikel 113 (1)
EPU i st als wesentlicher Verfahrensfehler zu werten;

vgl . auch Artikel 96 (2), Regel 51 (2) und (3) EPU

D eser wesentliche Verfahrensmangel erfordert die

Auf hebung der angefochtenen Entschei dung und die

Zur uckverwei sung der Angel egenheit an di e Prifungs-
abteilung zur weiteren Entscheidung (Artikel 111 (1) EPU
und Arti kel 10 der Verfahrensordnung der

Beschwer dekanmern). Dies bedeutet hier eine Fortsetzung
des Pridfungsverfahrens auf der Gundl age der mt der
Beschwer debegr indung ei ngerei chten Antrage (Haupt- und

Hi | f santrag unter Berucksichtigung der Beschrei bung und
Zei chnungen), ggf. auch unter Berlcksichtigung der

angebot enen Ei nfigung von "direkt" in den Anspruch 1.

Da der Beschwerde wegen eines wesentlichen Verfahrens-

mangel s stattgegeben wird, wird die beantragte

1775.D
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Rickzahl ung der Beschwerdegebihr in Ubereinsti mung mit

Regel 67 EPU angeor dnet .

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zur Fortsetzung des
Pr uf ungsverfahrens aufgrund der vorliegenden Antréage
(vgl. Abschnitte VIII. und 4. oben) unter
Ber Gicksi chti gung der Beschrei bung und Zei chnungen
zur ickverw esen.

3. D e Ruckzahl ung der Beschwerdegebihr wi rd angeordnet.

D e Ceschaftsstel |l enbeantin: Der Vorsitzende:

M Ki ehl W J. L. \Wheeler
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