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Di e Beschwerde richtet sich gegen den Wderruf des
eur opai schen Patents Nr. 392 202. Wderrufsgrund war,
dalR der Cegenstand des Patents Uber den Inhalt der
Annel dung in der urspringlich eingereichten Fassung
hi nausgehe.

I n der Einspruchschrift wurden u. a. fol gende
Druckschriften genannt:

D1: EP- A-0 299 498
D2: EP-A-0 271 657.

Ei ne nmindl i che Verhandl ung vor der Kammer fand am

2. Oktober 2000 statt. Di e Beschwerdegegnerin, die mt
Schrei ben vom 7. August 2000 den Ei nspruch zurtck-
genomen und i hre Verfahrensbeteiligung aufgegeben hat,
ist, w e angekindi gt, der mindlichen Verhandl ung

f erngebl i eben.

Der einzige Patentanspruch wie erteilt lautet:

"Schnittstel |l enibertrager zum Ei nsatz bei einem

di gi tal en Ubertragungssystem der auch fr

G ei chstromvor magneti si erung des Magnetkerns im
Schnittstel |l enibertrager geeignet ist, bei dem das
Magnet ker nmat eri al aus ei ner Ei senbasi sl egi erung
besteht, der ferner eine Induktivitat >20 nH bei 10 kHz
und ei ne geringe Koppel kapazitéat aufweist, dadurch
gekennzei chnet, dall der Schnittstell entubertrager einen

Magnet kern enthalt, der neben Ei sen von nehr als 60
at.-%imwesentlichen 0,1 bis 3 at.-% Kupfer, 0,1 bis
30 at.-% weitere Metalle, we N ob, WIlfram Tantal

Zi rkon, Hafnium Titan oder Ml ybdan sowi e bis zu
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30 at.-% Siliziumund bis zu 25 at.-% Bor enthalt, wobei
der Cesantgehalt an Siliziumund Bor im Bereich zw schen
5 bis 30 at.-% liegt, daR das Geflige des Magnetker n-
materials zur [sic!] nmehr als 50 % aus feinkristallinen
Kornen [sic!] mt einer Korngro6lRe von weniger als 10 nm
best eht und dall der Magnetkern einer derartigen

War nebehandl ung i m Magnetfeld unterzogen wird, dalR sich
ei n Remanenzverhal tnis Br/Bs von weniger als 0,2 sow e
eine relative Anfangsperneabilitat i mBereich von 20 000
bis 50 000 einstellt und die Koppel kapazitat des
Schnittstel | enlibertragers auf unter 100 pF begrenzt
wrd."

Di e Argunmente der Beschwerdefihrerin |assen sich we
fol gt zusanmenfassen:

i) CGegenstand des Anspruchs

a) Laut dem ei nzi gen Patentanspruch der
Pat entschrift bestehe "das Geflge des
Magnet kernmateri al s zur nmehr als 50 % aus
feinkristallinen Kornern mt einer KorngrolRe
von weniger als 10 nm™

b) Durch einen antsseitigen Fehler wurde im
zitierten Text der am4. Juli 1995 mt dem
Schrei ben vom 29. Juni 1995 wéhrend des
Pr uf ungsbeschwer dever f ahrens ei ngerei chten
Fassung des einzigen Patentanspruchs die
Praposition "zu" durch die Pré&position "zur"
erset zt.

c) AulRerdem wurde von der Annmelderin in der mt
dem Schrei ben vom 29. Juni 1995 eingereichten
Fassung des einzi gen Patentanspruchs die
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obergrenze fur die KorngrolRe versehentlich
durch einen Schreibfehler von 100 nmin 10 nm
geandert.

D e Beschrankung der KorngrofRe auf 10 nm stehe
j edoch im Wderspruch zur Beschrei bung der
Patentschrift, nach der die aus den Dokunenten
D1 und D2 bekannten Legi erungen als Magnet -
kernmaterial in Schnittstellenubertragern
verwendet werden sollten. Laut Beschrei bung
(Spalte 3, Zeilen 26 bis 29) weisen die fair

di ese Verwendung geei gneten Legi erungen ein
CGef Gige auf, das zu nehr als 50 % aus
feinkristallinen Kornern mt einer KorngrolRe
von weniger als 100 nm vorzugswei se von

weni ger als 25 nm best ehe.

Trotz der scheinbar prazi sen Zahl enangabe
betreffend die Qbergrenze der KorngroRe sei
somt der Wrtlaut des einzigen Patent-
anspruchs in Anbetracht der Beschrei bung
unkl ar.

Es sei fir den Fachmann ohne weiteres
erkennbar, dalR mt der Obergrenze von 10 nmin
Wrklichkeit eine Cbergrenze von 100 nm
geneint sei, da sich der Anspruch auf die
Verwendung ei nes an sich bekannten Materials
mt einer Korngr6fle bis zu 100 nmin

Magnet kernen von Schnittstell entbertragern
richtet. Eine Beschrankung des Anspruchs auf
Material mt einer Korngrofe von 10 nm sei

of fensichtlich wenig sinnvoll, da die

Legi erungen bis zu Korngro6fen von 100 nmdi e
fur di ese Anwendung erforderlichen
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magnet i schen Ei genschaften aufwei sen. Der

vor | i egende Sachverhalt sei mt demin der

Ent schei dung T 271/ 84 Gasrei ni gung/ Air
Products, ABI. EPA 1987, 405, vergl eichbar,
wonach ei ne Anspruchsénderung, die der
Behebung ei nes Wderspruchs dient, nicht gegen
Artikel 123 (2) oder (3) EPU verstoRt, wenn
der berichtigte Anspruch dassel be zum Ausdruck
bringt wie die zutreffende Ausl egung des

bi sheri gen Anspruchs aufgrund der Beschrei bung
(T 271/ 84, Leitsatz 2).

g) Auf Nachfrage der Kamrer bestétigte die
Beschwer def threrin in der niundlichen
Ver handl ung, dal} sie nicht behaupte, dal3 die
Wertangabe "< 10 nm' als Merkmal ohne
t echni sche Bedeutung i m Si nne der Entschei dung
T 231/ 89 Fl ache Tor si onsfeder/ Bruynzeel ,
ABl . EPA 1993, 013, bestéatigt in G 1/93,
Ziff. 4 der Entscheidungsgrinde anzusehen sei.

Techni scher Beitrag i m Sinne von G 1/93

Nach G 1/93 kdnne ein nicht offenbartes Merkna

i m Anspruch verbl ei ben, wenn di eses Merkmal, ohne
ei nen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten
Erfindung zu leisten, lediglich den Schutzbereich
des Patents einschranke. Es handele sich im
vorliegenden Fall umein derartiges Merkmal, da
durch di e Ei nschréankung auf 10 nmlediglich ein
Tei|l der bekannten Legi erungen von der
beansprucht en Verwendung ausgeschl ossen wer de.

| nsofern sei nicht erkennbar, dal3 mt der
Beschrankung ein Vorteil fir die Annelderin

ver bunden sein solle; insbesondere sei die
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Ei nschrankung auf 10 nm kei ne Vorausset zung fr
die Erteilung des Patents gewesen. |In der Tat
spiele die prazise KorngrolRe als sol che kei ne
Rol I e bei der vorliegenden Anwendung. D e

al | genei ne Bezei chnung "nanokrystalline

Legi erungen” héatte gereicht, umdie aus D1 und D2
bekannt en geei gneten Material en zu besti nmen.

Di e Argunente der Beschwerdegegnerin |assen sich we

fol gt zusanmenfassen:

i)

iii)

We in der Entscheidung G 1/93 bereits ausgefuhrt
sei, liege die Verantwortung fir die Anderung an
ei ner Patentannel dung oder einem Patent letztlich
i mrer bei m Annel der bzw. bei m Patentinhaber. Die
Annel derin (jetzt Patentinhaberin) habe sowohl

mt Ei ngabe vom 19. Mai 1995 als auch mt einer
wei teren Ei ngabe vom 29. Juni 1995 eindeutig eine
Beschr ankung auf ei ne KorngrofRe von weniger als
10 nm ausgesprochen. Di ese Beschrankung sei zu
Recht von der Einspruchsabteilung festgestellt
wor den, da der Gegenstand des europai schen
Patents damt Uber den Inhalt der Annel dungs-
unterlagen in der urspringlich eingereichten
Fassung hi nausgehe.

Durch di ese Ei nschrankung werde der Patent-
anspruch auch nicht unklar. Lediglich sei
festzustel |l en, dalR die Beschrei bung in der Angabe
"100 nm vorzugswei se von weniger als 25 nnf

i nkonsi stent mt dem nunnehr einzigen

Pat ent anspruch sei.

Es sei jedenfalls unzul &ssig, i m Beschwerde-
verfahren ei ne andere Anspruchsfassung als die
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auf weniger als 10 nm beschrankte gemall dem
veroffentlichten Patent weiterzuverfol gen.

VII. D e Beschwerdefihrerin beantragte die Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Zuridckverwei sung der
Angel egenheit zur weiteren Entscheidung an die erste

| nst anz.
VII1. Nach der Zuricknahnme des Einspruchs stellte die
Beschwer degegnerin keinen Antrag nehr (siehe 111 oben).

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.
2. Die hier zu entschei denden Fragen lauten wie folgt:

a) Stellt die Anderung des einzigen Patentanspruchs im
Pr Gf ungbeschwer dever f ahren di e Hi nzuf iigung ei nes
ni cht of fenbarten beschrankenden Merkmal s dar?

b) Wenn ja, stellt dies einen Verstolld gegen
Artikel 123 (2) EPU dar?

D ese Fragen sind u. a. imLichte der Rechtsprechung der
G olen Beschwer dekamrer gemal3 der Entscheidung G 1/93
Beschr ankendes Mer kmal / Advanced Sem conduct or,

ABl . EPA 1994, 541 zu beantworten; es geht dabei umdie
sogenannte "unentrinnbare Falle".

3. Gegenst and des Pat ent anspruchs

3.1 Di e Beschwerdef dhrerin hat vorgebracht, dalR der
Pat ent anspruch unkl ar sei, da die Wertangabe "< 10 nnf

2949.D Y A
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i m Wderspruch stehe zu den di e KorngroRe betreffenden
Angaben in der Beschreibung des Patents. Dies fuhre
dazu, dalR der fachkundi ge Leser die Wertangabe < 10 nm
sogl eich al s einen offensichtlichen Schrei bfehler
erkennen und durch die richtige Wrtangabe < 100 nm
ersetzen wirde. Nur so gel ange man zu der richtigen
Ausl egung des Pat ent anspruchs.

Aus den nachst ehenden Uberl egungen kann di e Kammer dem
Argunment der Beschwerdef dhrerin nicht fol gen.

Erstens ist der Patentanspruch fur sich allein
betrachtet und i m Zusammenhang mt dem ei nschl &gi gen
Stand der Technik D1 bzw. D2 klar. Der Wert < 10 nm i st
fur den Fachmann pré&zi se und ununstritten techni sch
nachvol | zi ehbar. 1 nsbesondere wird in D1 der

Kor ngr 6Renbereich 5 bis 20 nm al s nei st bevor zugt er
Berei ch hervorgehoben; siehe D1, Seite 6, Zeilen 17 bis
18. Nornmal erwei se sol lte das genigen, um den Inhalt des
Pat ent anspruchs, was das unstrittene Merkmal anbel angt,
ei ndeuti g und abschli eRend auszul egen nach dem Prinzip
inclaris non fit interpretatio.

Auch wenn man zugunsten der Beschwerdef dhrerin davon
ausgeht, dall auch der eindeutige Inhalt eines an sich
kl aren und techni sch nachvol | zi ehbar en Pat ent anspruchs
in Frage gestellt werden konnte durch Hi nweise in der
Beschrei bung des Patents, nif3ten nach dem Verstandnis
der Kammrer sol che H nwei se m ndestens so klar und

ei ndeutig sein, wie die angefochtene wortliche Ausl egung
des Patentanspruchs. Ein solcher Fall liegt hier nicht
vor. Die von der Beschwerdefihrerin angefihrte Passage
in der Beschreibung (Spalte 3, Zeilen 26 bis 29) stellt
nur ei ne schei nbare D skrepanz dar, die sich auf
verschi edenste Arten erkl aren |ielRe. Ei n Pateni nhaber
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kénnte etwa aus geschéaftspolitischen G inden ein
starkeres Patent mt einem engeren Anspruch bevorzugen.
| m Gbri gen ware es nicht angebracht di e Auslegung ei nes
Anspruchs in eine Erforschung der Beweggrinde des

Pat ent i nhabers minden zu | assen. |Insbesondere ist ein
Dritter nicht verpflichtet die Entstehungsgeschichte

ei ner Anspruchsfornulierung durch Akteneinsicht zu
erforschen. Dies folgt aus der Rechtssicherheit und,
was den Schut zberei ch anbel angt, aus Artikel 69 EPU

Ei ne Patenschrift ist, w e jedes andere Dokunent, als
Ganzes auszul egen. Bei dieser Ganzheitbetrachtung darf
aber die spezifische Rolle des Patentanspruchs genmafd
Artikel 84 EPU, nanlich den Gegenstand anzugeben, fur
den Schutz begehrt wird, nicht auller acht gel assen
werden. Wenn verneintlich andersl aut ende Angaben bzw.

H nwei se in der Beschrei bung die prazise Angabe des
Wertes einer physikalischen G63e in ei nem Anspruch in
Frage stellen bzw. ersetzen sollen, miften sol che

H nwei se in der Ganzheitbetrachtung fur den fachkundi gen
Leser jeden vernunftigen Zweifel dariber ausschli elen,
dall di e Wertangabe i m Patentanspruch nicht stinmren kann.
W e oben angedeutet, erfullt die Betrachtungswei se der
Beschwer def Uhrerin dieses Kriteriumnicht. |nsbesondere
liegt hier kein Wderspruch zw schen Patentanspruch und
Beschrei bung i m Sinne von der Entscheidung T 271/ 84
Gasrei nigung/ Ai r Products, ABI. EPA 1987, 405 vor.

Der Vol | standi gkeit hal ber ist zu benerken, dal die

Tat sache, dal ein gednderter Patentanspruch gemal ei ner
besti mm en Ausl egung ei ne unzul 4ssige Erweiterung i m
Sinne des Artikels 123 (2) EPU darstellt, nicht als
Interpretationshilfe dienen kann, um di ese Ausl egung
auszuschl i el3en.
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Techni scher Beitrag zum CGegenstand der beanspruchten
Erfi ndung

Da nach Beurteilung der Kanmer die Angabe "< 10 nni als
ein echtes einschrankendes Merkmal einzustufen ist, kann
sie nicht durch die Angabe "< 100 nm' ersetzt werden
ohne den Schutzbereich zu erweitern und daher gegen die
Best i mmungen des Artikels 123 (3) EPU zu verstoRen.

Damt stellt sich die Frage, ob dieses Merkmal trotzdem
als ein Merkmal, das keinen techni schen Beitrag Merkma
imSinne von G 1/93 leistet, imAnspruch bl ei ben kann.

Auf gabe der Erfindung ist es, einen Schnittstellen-
Ubertrager anzugeben, der ein nmiglichst kleines
Bauvol unmen aufwei st und der mt einem einfachen

W ckl ungsauf bau und geri nger W ndungszahl die | SDN\-
Anf or derungen auch bei einer d eichstronvor-
magnetisierung erfullt.

D e beanspruchte Loésung beruht u. a. auf der Anwendung
der aus D1 und D2 bekannten feinkristallinen

Fe- Basi sl egi erungen, die sehr geringe Magnetostriktions-
werte und daher einen sehr kleinen Perneabilitéatsabfal
al s Magnet kernmateri al aufweisen, als Material fir den
Magnet kern des Ubertragers. In der Patentschrift

(Spalte 3, Zeilen 16 bis 29) wird die Rolle dieser

Legi erungen und i nsbesondere der KorngrofRe wi e fol gt
dargestel | t:

"Uberraschender wei se wurde nun gefunden, daR derartige
feinkristalline Ei sen-Basi sl egi erungen nach ei ner
Tenmperung i m Querfeld nur einen sehr geringen Abfall der
Perneabilitat bei Vorliegen einer deichfel dvor-
magneti si erung aufwei sen. Di ese Legi erungen sind daher
hervorragend geei gnet fur die Verwendung al s Magnet ker n-
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material in Schnittstellen-Ubertragern, die eine

| nduktivitat L von nehr als 20 nH, genessen bei 10 kHz
bei mbglichst geringer Koppel kapazitat aufweisen sollen.
Der Ei sengehalt der geeigneten Legi erungen betragt nehr
als 60 Atom % Di e Legi erungen weisen ein Gefuge auf,
das zu nmehr als 50 % aus feinkristallinen Kérnern mt

ei ner Korngrofe von weniger als 100 nm vorzugswei se von
weni ger als 25 nm besteht. Die Materialien nissen eine
fl ache Hystereseschleife mt einem Remanenzverhaltnis
von weniger als 0,2 aufweisen.”

Gemall der Lehre von sowohl D1 als auch D2 entsprechen
di e auf ei nanderf ol genden Kor ngr 63enberei che < 100 nm
< 50 nm (bevorzugt); < 20 nm (nmehr bevorzugt); 5 bis
20 nm (nmei st bevorzugt) Qualitatsabstufungen

ei nschl agi ger nmagneti scher Ei genschaften; siehe D1,
Seite 6, Zeilen 17 bis 18, D2, Seite 7, Zeilen 46 bis
48.

Angesi chts di eses Sachverhal tes kann di e Wertangabe

< 10 nmnicht als Merkmal eingestuft werden, das - ohne
ei nen techni schen Beitrag zum Gegenstand der
beanspruchten Erfindung zu leisten - lediglich den
Schut zberei ch des Patents in der erteilten Fassung

ei nschrankt, indemes den Schutz fir einen Teil des
Gegenstands der in der urspringlichen Anmel dung
beanspruchten Erfindung ausschliel3t. Es | &Rt sich nicht
mt einem ausrei chenden Grad an Sicherheit ausschliel3en,
dal3 di eser urspringlich nicht offenbarte Bereich eine
besonders vorteil hafte technische Wrkung mt sich

bri ngt und daher der Patentinhaberin zu ei nem
ungerechtfertigten Vorteil in einem zukinftigen
Rechtsstreit verhel fen kdnnte.

Die Beurteilung der Kamrer i mvorliegenden Fall ist im
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Ei nkl ang mt der Entscheidung T 526/92 vom

25. Oktober 1994, wonach di e Ei nfihrung eines
urspringlich nicht offenbarten Wertebereichs eines
erfindungskritischen Paraneters als eine einen
ungerechtfertigten Vorteil im Sinne von G 1/93
schaf f ende Ei nschrankung angesehen wurde; siehe

T 526/92, Ziff. 6.2 und 6.3. Aus den oben erwdhnten
Uber | egungen zur Rolle der KorngroRe in der
feinkristallinen Legierungen erfillt nach der
Beurteil ung der Kammer der vorliegende Sachverhalt auch
das in der Entscheidung T 384/91 "Kol lision" zw schen
Artikel 123, Absatz 2 und 3 EPU |1/ Advanced

Sem conduct or Products, ABI. EPA 1995, 745 aufgestellte
Kriterium wonach ein Merkmal, das mt den Ubrigen

Mer kmal en des Anspruchs dergestalt zusammenw rkt, dal es
di e Losung der techni schen Aufgabe gemal3 der Annel dung
in der urspringlich eingereichten Fassung beei nfl uf3t,

ni cht als bl oRBe Ei nschrankung des Schut zberei chs des
erteilten Patents - ohne technischen Beitrag zur
beanspruchten Erfindung - anzusehen ist (T 384/91,

Ziff. b5).

D e Kammer konmm daher zu dem Schl u3, dal3 der
vorl i egende Sachverhalt die in G 1/93 aufgestellten
Kriterien dafir, dal ein nicht offenbartes, technisch
si nnvol | es, ei nschréankendes Merkmal i m Patentanspruch
unt er Unst anden kein VerstoRR gegen Artikel 123 (2) EPU
darstellt, nicht erfdllt.

Der Ei nspruchsgrund, dalR der Gegenstand des européi schen
Patents Uber den Inhalt der Annel dung in der
urspringlich eingerei chten Fassung hi nausgeht, steht
daher der Aufrechterhal tung des europdi schen Patents

ent gegen (Artikel 100 c) und 102 (1) EPU)
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