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Sachverhalt und Antréage

0957.D

Der Beschwerdefidhrer | (Patentinhaber) |egte gegen die
am 26. Okt ober 1998 zur Post gegebene Zw schen-

ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung Uber di e Fassung,
in der das européai sche Patent Nr. 0 337 185

(Annel denumrer 89 105 509.7) in geédndertem Unfang
aufrechterhal ten werden kénne, eine am 15. Dezenber 1998
ei ngegangene Beschwerde ein und entrichtete gleichzeitig
di e Beschwer degebuhr. Di e Beschwerdebegr tndung gi ng am
3. Marz 1999 ein.

Der Beschwerdefihrer Il (Ei nsprechende I1) legte
ebenfal | s gegen di e Zwi schenent schei dung der

Ei nspruchsabtei l ung eine am 17. Dezenber 1998

ei ngegangene Beschwerde ein. Di e Beschwerdegebihr wrde
am sel ben Tag entrichtet. D e Beschwerdebegrindung ging
am 26. Februar 1999 ein.

Der Ei nspruch des Einsprechenden Il hatte sich gegen das
erteilte Patent in gesantem Unfang gerichtet und war

dar auf gestiutzt worden, dall der Gegenstand des Patents
nach den Artikeln 52 (1) und 56 EPU nicht patentfahig

sei (Artikel 100 a) EPU) und daR das Patent die

Erfindung nicht so deutlich und vollstandi g of fenbare,
daB ein Fachmann sie ausfihren konne (Artikel 100 b) EPU,
vgl. Artikel 83 EPU).

Der Ei nspruch des nicht beschwerdef ihrenden

Ei nsprechenden | hatte sich gegen das erteilte Patent in
gesamt em Unfang gerichtet und war darauf gestitzt worden,
dall der Cegenstand des Patents nach den Artikeln 52 (1),
54 und 56 EPU nicht patentfahig sei (Artikel 100 a) EPU).



0957.D

- 2 - T 0042/ 99

I n der angefochtenen Entscheidung vertrat die

Ei nspruchsabtei l ung di e Auffassung, dal die geltend
gemacht en Ei nspruchsgriunde der Aufrechterhal tung des
Patents i n geandertem Unfang genmal3 dem damal i gen

Hi | f santrag ni cht entgegenst inden.

Di e Verfahrensbeteiligten wurden mt der Ladung vom
3. Juli 2003 zur mindlichen Verhandl ung am
11. Novenber 2003 gel aden.

Der Beschwerdefihrer Il reichte mt dem Schrei ben vom
10. Okt ober 2003 fol gendes Dokunent ein:

(EH8) Hartnmut Schrenk, "Neuartiges Chipkartenkonzept
mt dem"intelligenten" Speicher SLE4401K"
Tel com Report 9 (1986) Heft 1, Seiten 88-91.

Mt Schrei ben vom 7. Novenber 2003 beantragte der
Beschwerdef ihrer 1l die Verl egung des anberaunten

Term ns zur nmundlichen Verhandl ung. D esem Antrag wurde
stattgegeben. Die Verfahrensbeteiligten wurden erneut
mt der Ladung vom 10. Novenber 2003 zur mindlichen

Ver handl ung gel aden, die am 21. Januar 2004 stattfand.

Der Beschwerdefihrer | beantragte in der nindlichen
Ver handl ung, das Patent in dem geanderten Unfang gemal3

f ol genden Unt erl agen aufrechtzuerhal t en:

Pat ent anspr tche:

ei nzi ger Patentanspruch 1, eingereicht in der nundlichen
Ver handl ung am 21. Januar 2004,
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Beschr ei bung:
Seite 2 gemall den mit Schrei ben vom 11. Okt ober 2003

ei ngereichten 2./3. Hilfsantragen

Seiten 3, 4 und Zusatzblatt, eingereicht am

23. Septenber 1998 in der mindlichen Verhandl ung vor der
Ei nspruchsabt ei | ung,

Fi gur en:
1-4 des erteilten Patents.

Dar ber hi naus beantragte der BeschwerdefUhrer | eine
Kostenverteilung mt gleichzeitiger Kostenfestsetzung.
Der BeschwerdefUhrer | beantragte, der Firma |Infineon
Technol ogi es AG auf zuer| egen, Kosten des
Beschwer def thrers | in Hohe von 1098, 30 CHF zu tragen
(Hauptantrag), und hilfsweise der Firma Sienens AG

auf zuer | egen, Kosten des Beschwerdefihrers | in Hohe von
1098, 30 CHF zu tragen (Hilfsantrag).

Der Beschwerdefihrer Il beantragte in der mindlichen
Ver handl ung, di e angefocht ene Ent schei dung auf zuheben

und das Patent zu wi derrufen

Der Einsprechende | beantragte, die Beschwerde des

Beschwer def Uhrers | zurickzuwei sen

Der einzige Patentanspruch genmal3 dem Antrag des
Beschwerdef Uhrers | lautet we folgt:

"Chi pkarte, enthaltend eine Steuereinheit (2) mt einem
Rechenwer k und ei nen Datenspeicher (2), die je als
integrierte Schaltung ausgefihrt sind, wobei die
Steuereinheit mt Mtteln (9) zur Verbi ndungsherstellung

ZU ei ner externen Schrei b- und Leseei nheit versehen ist,
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und wobei ein zusatzlicher Datenspeicher (5) vorgesehen
i st, wobei der zuséatzliche Datenspeicher (5) nur von der
St euerei nheit (2) her ansteuerbar ist und dass

St euereinheit (2), zusatzlicher Datenspeicher (5) sant
wei teren Bereichen (6, 8, 14, 15) insgesant in
integrierter Schal tungsbauwei se auf dem sel ben Tr ager
(12) ausgefuhrt sind, dadurch gekennzei chnet, dalR die
Anst euerung durch ei ne Codi erung geschiutzt ist, die
autark durch die Steuereinheit (2) generiert wird, wobei
di e geschitzte Ansteuerung durch integrierte

krypt ografi sche Schal tungsmttel oder Verfahren
verwirklicht ist, und dass mt dem Rechenwerk der
Steuereinheit (2c) ein zusatzliches Rechenwerk (14) in
Ver bi ndung steht."

Dem Vor bri ngen des Beschwerdefihrers | in der mindlichen
Ver handl ung zuf ol ge gehe der beanspruchte Gegenstand

ni cht Uber den Inhalt der urspringlichen O fenbarung

hi naus. Was insbesondere die Merkmal e der autark
generierten Codi erung und des zusat zlichen Rechenwerks
angehe, stelle der Anspruch ei nen Zusanmenhang her, der
urspringlich offenbart sei. Aus der als Ganzes
ausgel egt en Beschrei bung gehe nam ich hervor, dalR die
Ausf Uhrungsf ornmen gemald Fi guren 1-4 aufei nander

auf gebaut sei en.

Der Kostenantrag sei durch die sehr spate Einreichung
des Dokunents des Standes der Techni k EH8 und die vom
Beschwer def Ghrer 11 beantragte und somt verschul dete
Ver |l egung der mindlichen Verhandl ung kurz vor deren
Term n gerechtfertiagt.
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Gemall dem Beschwer def Ghrer Il und dem Ei nsprechenden

sei der Patentanspruch in der Wi se geandert worden, dal
sein Gegenstand Uber den Inhalt der Annel dung in der
ursprunglich eingerei chten Fassung hi nausgehe. Di e vom
Beschwer def ihrer | angegebenen Beschrei bungsstell en
stutzten di e vorgenonmenen Anderungen nicht. In

unzul assiger Weise sei lediglich ein Teil des

Pat ent anspruchs 5 des erteilten Patents in den neuen

Pat ent anspruch 1 auf genonmen wor den.

Ferner machte der Beschwerdefihrer Il geltend, dal der
Kost enantrag des Beschwerdefidhrers | nicht
gerechtfertigt sei. Das neue Dokunment EH8 sei zwar spat
ei ngerei cht worden, aber es sei fir den Fachmann so
Uber schaubar, dal3 sei ne Berucksi chtigung kei nen
wesent|ichen zuséatzlichen Aufwand i m Wege der

Vor berei tung auf di e mindliche Verhandl ung verursachen
haben dirfte. Ferner trage der Beschwerdefihrer | die
Verantwortung fir die Verlegung der nundlichen

Ver handl ung, da die vomihmimschriftlichen Verfahren
angebot ene Zeugenei nver nahnme kurz vor der mindlichen
Ver handl ung zur ickgenomren und durch di e Anhérung von

f achménni schen Begl ei t personen ersetzt worden sei. D es
habe den Beschwerdefthrer Il in eine neue und
unerwartete Situation gebracht, die einen zuséatzlichen
Auf wand verursachte.
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Ent schei dungsgr inde
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D e Beschwerden sind zul assi g.

Antrag des Beschwerdefihrers | auf Aufrechterhaltung des
Patents in gedndertem Unfang

Ander ungen des in der mindlichen Verhandl ung
ei ngerei chten ei nzi gen Patentanspruchs (Artikel 123 (2)

EPU)

Er fi ndungsgenéfies Begehren

I n der mindlichen Verhandl ung nachte der

Beschwerdef threr | geltend, dalR lediglich die "single-
chi p- Ausf ihrung" nach Figur 4 als erfindungsgenaf
anzusehen sei. Diese Aussage stinmmt mt der geanderten
Beschrei bung gemald dem gestellten Antrag Uberein (vgl
Spalte 2, Zeilen 26-39, insbesondere "Die Figuren 1 bis
3 betreffen techni sche Hi ntergrundi nformati onen von

Dat entr agerkarten ...").

Der Gegenstand des ei nzi gen Pat entanspruchs nach dem
Antrag des Beschwerdefihrers |, der sich auf eine sol che
"si ngl e-chi p- Ausf thrung” richtet, ist als urspringlich
of fenbart anzusehen, jedoch von fol genden Merkmal en
abgesehen, die noch erdrtert werden nissen:

a) die Ansteuerung des zusatzlichen Datenspeichers ist
durch ei ne "Codi erung" geschutzt, die "autark"” durch
die Steuereinheit "generiert” wird, und

b) mt dem Rechenwerk der Steuereinheit steht ein
"zusat zl i ches Rechenwerk” in Verbindung.
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Es mul3 i nsbesondere geprift werden, ob i m Rahnmen ei ner
"si ngl e-chi p- Ausf thrung” di e Konbi nati on di eser Merkmal e

ursprunglich of fenbart ist.

2.1.2 Aufbau der ursprunglichen Anspriche 1-7

D e Annel dung in der urspringlichen Fassung ent hal t

si eben Anspriche mt dem fol genden Auf bau.

Jeder der abhé&ngi gen Anspriche 2-5 bezieht sich auf den
Haupt anspruch 1, wahrend di e ebenfal ls abhéngi gen
Anspriche 6 und 7 sich jeweils auf einen der

Anspriche 1-5 beziehen. Durch die sich ergebenden

Konbi nati onen werden vi er vonei nander unabhangi ge

Ausf Ghrungsbei spi el e definiert:

- Anspriche 1 und 2 (vgl. Figur "Codesignale C"),
"Prozessor 8"),
"M krocode 10"),
"Rechenwer k 14").

- Anspriche 1 und 3 (vgl. Figur

- Anspriche 1 und 4 (vgl. Figur

A w NP

- Anspriche 1 und 5 (vgl. Figur

Dar Uber hi naus wei st jedes Ausfihrungsbei spi el entweder
ei ne "doubl e-chi p- Ausf thrung” (vgl. Anspruch 6) oder
ei ne "singl e-chi p- Ausf thrung” (vgl. Anspruch 7) auf.

Durch di e urspringlichen Anspriche wird somt eine
Chi pkarte in "singl e-chip-Ausfihrung” und mt der
Konmbi nati on der Merkmale a) und b) (vgl. oben) nicht
unf afdt .

0957.D
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Ausl egung der urspringlichen Figuren 1-4

Der Beschwerdefdhrer | machte in der mindlichen
Ver handl ung gel tend, dalR di e Ausfuhrungsbei spi el e nach
Figuren 1-4 als aufeinander aufgebaut anzusehen seien.

D ese Ausl egung der O fenbarung ist nicht Uberzeugend.

Figur 1 zeigt eine Chipkarte mt einemersten eine

St euerei nheit enthaltenden Chip 2 und ei nem zweiten

ei nen zusat zli chen Dat enspei cher 5 enthal tenden Chip 4.
Di e Steuereinheit ist durch Leiterbahnen 3 mt dem
zusat zl i chen Dat enspei cher verbunden. Um ei nen
unbefugten Zugriff auf die Daten im zuséatzlichen

Dat enspei cher 5 zu verhindern, ist die Ansteuerung

di eses Speichers 5 von der Steuereinheit her geschuitzt
(vgl. die Annmel dung, Spalte 3, Zeilen 9-15). Zu diesem
Zweck i st dem Dat enspeicher 5 ein Zugriffscodebereich 6
zugeordnet, wodurch der Speicher 5 "nur" Uber
Codesignale C, die von der Steuereinheit erzeugt werden,
ansteuerbar ist, d. h. ein Datenaustausch zw schen den
Chips 2 und 4 ist "nur" nach erfol gter Entschl issel ung
Uber den Codebereich 6 noglich (vgl. Spalte 3,

Zeil en 15-22). Der Datenaustausch-Vorgang erfol gt somt
i nnerhal b der Chi pkarte autark ohne Beteiligung externer
Systenteile (vgl. Spalte 3, Zeilen 26-30 und 35-39).

Der all genei ne Auf bau der Chi pkarte nach Figur 2 ist
gleich wie bei Figur 1, denn zwei Chips 2a und 4a sind
durch Leiterbahnen 3 mteinander verbunden (vgl.
Spalte 3, Zeilen 47-50). Di e Chipkarte nach Figur 2
unt erschei det sich jedoch von der Karte nach Figur 1
dadurch, dal3 der zweite Chip 4a auller dem zuséatzlichen
Dat enspei cher 5 einen M kroprozessor 8 enthalt. Das
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Ausf Uhrungsbei spi el nach Figur 2 scheint eine

Wei terentw ckl ung der Chipkarte nach Figur 1 zu sein,
zumal es mt Hilfe des Mkroprozessors 8 noglich ist,
"nicht nur wie bei Fig. 1" di e Ansteuerung des

Dat enspei chers 5 von der Steuereinheit 2 her zu schiutzen,
"sondern daruber hinaus" den gesanten Dat enaustausch

Uber die Leitungen 3 in codierter oder verschl idsselter
Form dur chzuf dhren (vgl. Spalte 3, Zeile 57 bis Spalte 4,
Zeile 11). Diese Auslegung entspricht jedoch nicht der

O f enbarung gemal3 den Unteransprichen 2 und 3, die
unabhéangi ge Alternativen darstellen. Es ist ferner zu
bemer ken, dalR der Zugriffscodebereich 6 des

Dat enspei chers 5 nach Figur 1 nicht nmehr in bezug auf
Figur 2 dargestellt oder erwahnt w rd.

Der Aufbau der Chipkarte nach Figur 3 mt zwei durch
Lei t erbahnen 3 verbundenen Chips 2b und 4b entspricht
"wi ederunmt dem der vorangehenden Bei spiele (vgl

Spalte 4, Zeilen 12-16). Di e geschitzte Ansteuerung des
zusat zl i chen Datenspeichers 5 wird "hier indessen
nochmal s auf eine andere Weise" verw rklicht, und zwar
dadurch, dafll der M krocode 10 der Steuereinheit 2b
geheimist (vgl. Spalte 4, Zeilen 12-20). D e

Ausdr uckswei se, insbesondere das einen Gegensatz

ausdr ickende Adverb "indessen", zeigt, dal das

Ausf Uhrungsbei spiel nach Figur 3 als Alternative zu den
vor angehenden Bei spi el en gedacht ist, was w ederum mt
der Struktur der Unteranspriche 2-4 in Einklang steht.

"I m Gegensatz zu den vorangehend beschri ebenen

Ausf Ghrungsbei spi el en" enthalt die Chi pkarte nach

Figur 4 einen einzigen Chip 12, auf welchemdie

St euerei nheit 2c, der zusatzliche Datenspeicher 5 sow e
wei tere Schal tungsberei che, darunter ein zuséatzliches

0957.D
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Rechenwerk 14, insgesant in integrierter

Schal t ungsbauwei se ausgefiuhrt sind (vgl. Spalte 4,

Zeil en 30-36). Aufgrund des unterschiedlichen Aufbaus
der Chipkarte kann das Bei spiel nach Figur 4 als auf den
vor angehenden Bei spi el en auf bauend ni cht angesehen

wer den, was w ederum von der Struktur der Unteranspriche
2-5 bestatigt wird. "Ahnlich w e bei mBei spiel nach
Figur 3" ist allerdings der Mkrocode 10a der

St euerei nheit 2c geheim so dalR di e Ansteuerung des
zuséat zl i chen Dat enspei chers 5 geschitzt ist (vgl.

Spalte 4, Zeilen 37-40). Ein weiterer Schutz gegen

Mani pul ationen ergi bt sich aus dem Aufbau mt ei nem

ei nzi gen Chip, der einen Zugriff auf innere Leitungen
erheblich erschwert (vgl. Spalte 4, Zeilen 40-47). Das
zusét zl i che Rechenwerk 14 bew rkt noch einen weiteren
Schutz. Es steht in Verbindung mt der Steuereinheit 2c
und wei st Register 15 auf, die auf den gehei nen

M krocode 10a der Steuereinheit 2c ausgerichtet sind
(vgl. Spalte 4, Zeilen 51-57). Es ernbglicht die

Dur chf thrung besonders hoch entw ckel ter

krypt ografi scher Verfahren innerhal b der Chipkarte (vgl.
Spalte 4, Zeile 57 bis Spalte 5, Zeile 10).

Zusanmenf assend schei nen di e Ausf Uhrungsbei spi el e nach
Figuren 1-4 nicht unbedi ngt und eindeutig strukturel

oder funktionell aufeinander aufgebaut zu sein.

Schl ussf ol gerung

D e beanspruchte Chipkarte in "single-chip-Ausfihrung”
enthalt ein zuséatzliches Rechenwerk, das mt der
St euereinheit in Verbindung steht. Die Chipkarte
entspricht somt dem Ausf idhrungsbei spiel nach Figur 4,
das, wi e oben dargestellt, einen Schutz aufweist, der
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si ch aus der Konbination von drei Merkmal en ergibt,
nam i ch der "single-chip-Ausfihrung”, dem gehei nen

M krocode und dem zuséat zl i chen Rechenwerk. Die
geschit zt e Ansteuerung des zusatzlichen Dat enspeichers
durch ei ne Codi erung, die autark durch die Steuereinheit
generiert wrd (vgl. oben, Merkmal a)), ist lediglich im
Rahmen der Beispiele nach Figur 1 oder 2 ursprunglich

of fenbart. Sie ist allerdings nicht ohne weiteres auf
das Beispiel nach Figur 4 Ubertragbar. Di e Konbination
der beanspruchten Merkmale a) und b) (vgl. oben)
definiert daher eine Chipkarte, die zwar dem

Ausf Uhrungsbei spi el nach Figur 4 entspricht aber durch
ei nen Schutz gekennzei chnet ist, der nur in Verbindung
mt anderen unabhdngi gen Alternativen nach Figuren 1
oder 2 offenbart ist.

I n bezug auf das Merkmal b) ist ferner festzustellen,

dall es sich um eine Veral |l genmei nerung des urspriunglichen
Unt eranspruchs 5 durch Streichung des Merkmal s handel t,
das die Ausrichtung des Registers des zuséatzlichen
Rechenwer ks auf den M krocode der Steuereinheit betrifft.
Di ese Verall geneinerung | &Rt sich nicht aus der
urspringlichen O fenbarung herleiten, die die

Not wendi gkeit des gestrichenen Merkmals hinsichtlich des
Schut zes durch den gehei mren M krocode | ehrt.

Aus di esen G iunden geht der Gegenstand des einzigen
Pat ent anspruchs 1 Uber den Inhalt der Anneldung in der
urspringlich eingerei chten Fassung hi naus.

Dem Antrag des Beschwerdefihrers |, das Patent in
gedndertem Unfang aufrecht zuerhalten, wird deshal b nicht
st at t gegeben.
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Antrag des Beschwerdefihrers | auf Kostenverteilung und
Kost enf est set zung

Kost enverteil ung

Nach Artikel 104 (1) EPU tragt im Ei nspruchsverfahren
jeder Beteiligte seine Kosten sel bst, soweit nicht die
Ei nspruchsabt ei | ung oder di e Beschwerdekamer, wenn und
soweit dies der Billigkeit entspricht, dber eine
Verteilung der Kosten, die durch eine nmindliche

Ver handl ung oder ei ne Bewei sauf nahme verursacht worden
sind, anders entscheidet.

I mvorliegenden Fall ist der Begriff "Beweisaufnahne"
nicht imSinne des Verfahrens zu verstehen, das in Gang
gesetzt wird, wenn das EPA nach Regel 72 EPU die

Ver nehmung von Beteiligten, Zeugen oder Sachver st &andi gen
oder ei ne Augenschei nsei nnahnme fur erforderlich halt.

Vi el mehr bezieht er sich auf die in Artikel 117 (1) EPU
genannten Beweismttel (vgl. Rechtsprechung der

Beschwer dekanmern des EPA, 2002, Absatz VII.C 12.2).

Ei ne Ausnahme von demim Artikel 104 (1) EPU
aufgestellten Gundsatz ist hier gerechtfertigt, denn
der Beschwerdefuhrer 11 hat versaunt, das Dokunent des
St andes der Techni k EH8 rechzeitig einzureichen. Dar uber
hi naus hat der Beschwerdefidhrer Il die Verlegung des
Term ns fiar die mindliche Verhandl ung zu verantworten.

Spat e Ei nrei chung des Dokunments EH8
Erst mt dem Schrei ben vom 10. Oktober 2003 rei chte der

Beschwer def Ghrer |11 das neue Dokunment des Standes der
Techni k EH8 ein, auf das "bezliglich des mt Schreiben
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vom 02. 03. 99 von der Patentinhaberin vorgel egten,

Uber arbei teten Patentanspruchs 1" zusatzlich verw esen
wurde (vgl. Seite 2, erster Absatz). Das Dokunent EH3
wurde somt spat eingereicht, und zwar nehr als sieben
Jahre nach Abl auf der Einspruchsfrist und nmehr als vier
Jahre nach der Beschwerdebegr indung des

Beschwerdef ihrers | vom 2. Marz 1999, mt der der
angegri ffene Patentanspruch 1 eingereicht wurde.

Wegen der spaten Einrei chung ei nes rel evanten Dokunents
mufdt e der Beschwerdefihrer | erneut Zeit und Energie
auf wenden, um Ei nwanden zu begegnen, die der
Beschwer def threr 11 ohne weiteres innerhalb der

Ei nspruchsfrist hatte vorbringen koénnen. Dadurch sind
dem Beschwer def threr | zuséatzliche Kosten entstanden,
denn sich zu Behauptungen zu aulern, die innerhalb einer
kurzen Zeitspanne wahrend des Ei nspruchsverfahrens
aufgestellt werden, ist weniger kostspielig, als wenn
man di e Unterl agen sporadi sch Uber nehrere Jahre hi nweg
priafen nmul3 (T 0323/89, ABlI. EPA 1992, 169; vgl. N. 3
der Entschei dungsgr iinde).

Die erlauterte N chtbeachtung der gebotenen prozessual en
Sorgfal tspflicht des Beschwerdefihrers Il hat somt

ei nen ver nei dbaren Mehraufwand der Vertreter des
Beschwer def Gihrers | hervorgerufen. Der Beschwerdef uhrer
Il hat auch kei nen Uberzeugenden G und erwdhnt, warum
der neue Stand der Techni k erst so spat genannt wurde.
Aus Seite 1 des Dokunents EH8 geht hervor, dal3 der
Verfasser, H. Hartnut Schrenk, Mtarbeiter der Firma
Si emens AG Minchen, war. Das Dokunent EH8 ist also ein
Dokunment der Firma Siemens AG wovon deren

Recht snachf ol ger und jetziger Beschwerdefihrer 11, die
Firma I nfineon Technol ogi es AG Minchen, Kenntnis héatte
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haben kénnen. Dar Uber hinaus kann das Argunent, dalR das
Dokurment EH8 fur den Fachmann so uberschaubar sei, dal3
dessen Ber tcksi chtigung kei nen wesentlichen zusatzlichen
Auf wand i m Wege der Vorbereitung auf die nmindliche

Ver handl ung verursachen solle, die notwendige
Ricksprache der Vertreter des Beschwerdefihrers | mt
dem Mandant en und den fachménni schen Begl ei t per sonen

ni cht ausschlielBen, die fiur die mindliche Verhandl ung
angekindi gt wurden.

Ver| egung des Termins fur die mindliche Verhandl ung

Di e Verfahrensbeteiligten wurden mt der Ladung vom

3. Juli 2003 zur am 11. Novenber 2003 anberaunten
nmindl i chen Ver handl ung gel aden. Di e Beschwer dekamer
setzte mt dieser Ladung eine Frist zum Einrei chen von
eventuel | beabsichtigten Stellungnahnen, geéanderten
Dokunent en oder Antréagen, die einen Mnat vor dem
anberaunten Term n zur mindli chen Verhandl ung abl i ef.

Fristgerecht mit dem Schrei ben vom 11. Okt ober 2003

rei chte der Beschwerdefihrer | eine geneinsane Erkl arung
von Hr. Bernd Deutschmann und Hr. Johannes Seeger (vgl.
Anl age 4a) sowi e eine Erklarung von Hr. Bernd

Deut schmann (vgl. Anl age 4b) ein. Er kundigte ferner an,
dall di e bei den genannten fachmanni schen Zeitzeugen

ei nver st anden seien, an der mundlichen Verhandl ung vom
11. Novenber 2003 teil zunehnmen. Der Antrag wurde daher
gestellt, wahrend der mindlichen Verhandl ung

Ausf Ghrungen di eser Zeitzeugen zu Fragen der technischen
Si cht wei se des Durchschnittsfachmannes am Prioritatstag
der Erfindung zuzul assen. Der Beschwerdef Ghrer

erkl arte sich bereit, die Kosten fur eine Einvernahne

der Zeitzeugen zu uUber nehnen.
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Nach ei ner tel efonischen Anfrage der Beschwerdekanmer am
6. Novenber 2003 erkl arte der Beschwerdef Ghrer

ungehend mt dem Schrei ben vom 6. Novenber 2003, dal} die
Herren Deut schmann und Seeger nicht als Zeugen fir eine
Bewei sauf nahne i m Sinne der Regel 72 EPU genannt worden
seien. Der Antrag wurde bestéatigt, Ausfihrungen der

bei den Herren in der niundlichen Verhandl ung unter

Ver antwortung und Aufsicht des zugel assenen Vertreters

zuzul assen.

Erst mt dem Schrei ben vom 7. Novenber 2003, d. h. fast
ei nen Monat nach der Mtteilung des Beschwerdefihrers |
betreffend die Teil nahnme an der mindlichen Verhandl ung
von Fachl euten und kurz vor dem anberaunten Term n zur
nmindl i chen Ver handl ung, teilte der Beschwerdefihrer |
mt, H. Hartnmut Schrenk, der Verfasser des Dokunents
EH8, werde an der mindlichen Verhandl ung teil nehmen und
sich zu dem Wssen des Fachmannes zum Annel de- bzw.
Prioritatszeitpunkt des Streitpatents aul3ern. Mt der
Begr indung, dalR das Erschei nen von Hr. Schrenk bis zur
angeset zten mindl i chen Ver handl ung wegen der Kirze der
zur Verfugung stehenden Zeit nicht mehr vorbereitet

wer den kdnne, beantragte der Beschwerdefthrer 11, den
fur den 11. Novenber 2003 anberaunten Term n zur
nundl i chen Ver handl ung zu verl egen.

Der Beschwerdefihrer | machte ungehend mt der

Erwi derung vom 7. Novenber 2003 geltend, dal3 durch das
Ver hal ten des Beschwerdef ihrers Il das Verfahren
unangenessen verzogert werde. Sollte die

Beschwer dekanmer der Verl egung des Term ns zur
nmindl i chen Ver handl ung zusti mmen, stellte der
Beschwer def threr | den Antrag, dem Beschwerdef threr |
di e durch die Verl egung entstandenen zusatzlichen Kosten

auf zuer| egen.
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Mt der Nachricht vom 10. Novenber 2003 wurde der fur
den 11. Novenber 2003 anberaunmten Term n zur nindlichen
Ver handl ung auf gehoben und auf den 21. Januar 2004
verlegt, umdie Teil nahme an der mindlichen Verhandl ung
ni cht nur des Beschwerdefihrers | sondern auch des
Beschwerdef thrers |1 in Begleitung von Fachl euten zu

er nogl i chen.

Aus dem Vor angehenden fol gt, dalR der Beschwerdefihrer |
die Verantwortung fur die Verlegung der nundlichen

Ver handl ung tragt. Der Antrag des Beschwerdef Uhrers 11
Ausf Ghrungen von Hr. Schrenk in der mindlichen

Ver handl ung zuzul assen, wurde erst mt dem Schrei ben vom
7. Novenber 2003 gestellt, d. h. kurz vor dem
anberaunten Term n zur nundlichen Verhandl ung. Al's

Begr indung fur den verspateten Antrag machte der
Beschwer def threr 11 geltend, dald der Antrag als eine
"Reaktion auf das Schreiben der Vertreterin der

Pat ent i nhaberin vom 06. 11. 2003 und den darin gemachten
Ausf Ghrungen zu ei ner beantragten Tatsachenaussage der
Herren Seeger und Deutschmann al s Begl ei t per sonen”

anzusehen sei .

D ese Begrindung ist nicht Uberzeugend, denn der
Beschwer def threr | kindigte die Teil nahnme von Fachl eut en
an der nmundlichen Verhandl ung bereits mt dem Schrei ben
vom 11. Oktober 2003 an. Das Schrei ben vom

6. Novenber 2003 war |ediglich eine Bestatigung der
Tei | nahme und gl ei chzeitig eine Klarstellung, dal die
Ausf Uhrungen der Fachl eute nicht i mWge der
Zeugenei nver nahne nach Regel 72 EPU anzusehen seien. Die
Beschwer dekamer raunt zwar ein, dall eine Erw derung des
Beschwer def Ghrers |1 auf die Ankindi gung des
Beschwer def ihrers I vom 11. Oktober 2003 zwangswei se die
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von der Beschwerdekamrer gesetzte Frist nicht hatte

ei nhal ten kdnnen. Aber eine "Reaktion" auf die besagte
Ankindi gung hatte unmttel bar danach fol gen sollen, und
ni cht kurz vor dem anberaunten Term n zur nundlichen
Ver handl ung. Es ist glaubhaft, daR zu di esem spaten
Zei t punkt der Vertreter des Beschwerdefihrers |

Vor kehrungen bezuglich der Anreise nach Minchen und der
Hot el reservi erung getroffen hatte, die nicht ohne einen
finanziell en Schaden rickgéangi g zu machen waren.

Bew esen wurde zum Bei spi el der Schaden, der durch die
Zur icknahme der Reservi erung von Hotel zi mern entstand
(vgl. Schreiben vom5. Januar 2004, Anlage Pl).

Auch im Hi nblick auf die Verlegung der nindlichen

Ver handl ung i st al so eine Nichtbeachtung des gebotenen
Sorgfaltspflicht des Beschwerdefihrers Il festzustellen
die zu vernei dbaren zusatzlichen Kosten gefihrt hat.

3.1.3 Es erscheint daher billig, die Erstattung eines Teils
der dem Beschwerdef ihrer | im Rahmen der
"Bewei sauf nahnme" und der Vorbereitung auf die "nmindliche
Ver handl ung" i m Sinne des Artikels 104 (1) EPU
erwachsenen zuséat zli chen Kosten durch den
Beschwer def threr 11 anzuordnen. Di e Kosten gehen
zul asten der Firma I nfineon Technol ogi es AG nach dem
Haupt antrag des Beschwerdefihrers I, weil sie den Status
des Beschwerdefihrers Il als Rechtsnachfol gerin der
Firma Si enens AG i nnehat.

3.2 Kost enf est set zung

3.2.1 Die Beschwerdekamer ist der Auffassung, dal sich der
Teil des Artikels 111 (1) EPU, der eine Beschwerdekanmer
dazu ermichtigt, im Rahmen der Zustandi gkeit des Organs

0957.D
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tatig zu werden, das di e angefochtene Entschei dung

erl assen hat, auch auf die nach Artikel 104 (2) EPU der
Ei nspruchsabt ei | ung obl i egenden Bef ugni sse erstreckt.

D ese Auffassung fol gt der Rechtsprechung genald

T 0323/89 (vgl. oben), T 0934/91 (ABl. EPA 1994, 184)
und T 0930/92 (ABI. EPA 1996, 191).

Nach Regel 63 (1) EPU wird die Kostenverteilung in der
Ent schei dung Uber den Ei nspruch angeordnet. Es ko6nnen
nur di e Kosten bericksichtigt werden, die zur

zweckent sprechenden Wahrung der Rechte notwendi g waren
Zu den Kosten gehért die Vergutung fur die Vertreter der
Beteiligten. Nach Regel 63 (2) EPU sind dem Antrag auf
Kost enf est set zung ei ne Kost enberechnung und di e Bel ege
bei zuf lgen. Zur Festsetzung der Kosten genigt es, dald
si e gl aubhaft genmacht werden

Di e zuséatzlichen Kosten koénnen vol | st andi g oder
teilweise (T 0323/89, vgl. oben; vgl. Nr. 6 der

Ent schei dungsgr iinde) dem Verfahrensbeteiligten auferl egt
wer den, der sie verursacht hat.

I mvorliegenden Fall hat der Beschwerdefihrer | die

Hot el st or ni erungskosten in Hohe von 63,20 EUR was 98, 30
CHF entspricht, belegt. D e vom Beschwerdef Ghrer

gel tend gemacht en Vergutungskosten in Hohe von 1000 CHF
erschei nen gl aubhaft, denn sie entsprechen 50% der fur

i nsgesant 8 Stunden zu 250 CHF pro Stunde berechneten
die Kosten fir Telefon und Tel efax mt unfassenden
Vertreterhonorarkosten.

Bei dieser Sachlage halt die Beschwerdekamer die

Festset zung ei nes festen Betrags, der im Wge der
Kostenerstattung an den Beschwerdefihrer | zu zahlen ist,
far angebracht. D e Beschwerdekanmer halt es fur billig,
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dafll der Beschwerdefihrer Il an den Beschwerdef Uhrer
ei nen Betrag von 1098, 30 CHF zahlt.

Kost enf est set zungsgebuhr

Am 5. Januar 2004 hat der Beschwerdefthrer | die

Kost enf est set zungsgebihr in Hohe von 50 EUR entrichtet.
Nach Regel 63 (3) EPU ist diese Gebiihr erst dann fallig,
wenn ein Antrag auf Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung
Uber di e Kostenfestsetzung der Geschaftsstelle (der

Ei nspruchsabtei lung) fristgenal3 ei ngereicht und

begr indet worden i st.

I mvorliegenden Fall ist diese Normallerdings nicht
anwendbar, denn di e Beschwerdekanmer sel ber dber die
Kost enf est set zung ent schei det, wobei di ese Ent schei dung
unanfechtbar ist. Deshalb war die

Kost enf est set zungsgebuhr nicht zu entrichten.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Das Patent wird w derrufen.

3. Der Beschwerdefdhrer Il (Ei nsprechende I1) tragt einen
Teil der Kosten des Beschwerdef hrers | (Patentinhabers)
und zahlt an di esen einen Betrag von 1098, 30 CHF.

4. D e Riuckzahl ung der Kostenfestsetzungsgebihr in Hohe von
50 EUR an den Beschwerdefihrer I wrd angeordnet.

Der Ceschaftsstell enbeante: Di e Vorsitzende:

R Schumacher G Davies
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