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Sachverhalt und Antrage

1176.D

Die unter in Anspruchnahne der Prioritéat vom

10. Marz 1988 einer Anmel dung in der Bundesrepublik

Deut schl and am 21. Februar 1989 ei ngegangene europdi sche
Pat ent annmel dung Nr. 89 103 029.8 wurde unter der Numrer
0 337 086 veroffentlicht. Mt Entschei dung der Prifungs-
abtei l ung vom 30. Septenber 1992 wurde di e Annel dung

zur ickgew esen

Di e Zuriuckwei sung erfolgte mt der Begrindung, dalR der
Cegenstand des unabhangi gen Anspruchs 1 zwar neu aber
ni cht erfinderisch sei. Fol gendes Dokunent wurde
erwahnt :

D1: US-A-4 430 726

CGegen di ese Entschei dung hat di e Beschwerdef dhrerin
(Anmel derin) unter gleichzeitiger Entrichtung der

ent sprechenden CGebihr am 8. Dezenber 1992 Beschwerde

ei ngel egt und beantragt, die Entscheidung in vollem

Unf ang auf zuheben und das beantragte Patent zu erteilen.
Zur ucker stattung der Beschwerdegebihr wurde ebenfalls
beantragt. Hilfswei se wurde di e Anberaunung ei ner
nundl i chen Ver handl ung beantragt. In der am

3. Februar 1993 ei ngegangenen Begr indung wurde
argunentiert, dall der Gegenstand des unabhangi gen
Anspruchs 1 gegeniuber D1 sowi e neu als auch erfinderisch
sei; D1 habe eine andere techni sche Aufgabe und betreffe
ein Zentral di ktiersystemmt einer Zeitverzégerung

zwi schen Di ktat und Anzei ge des geschriebenen Textes am
Monitor des Diktierers. Auch gehe aus D1 hervor, dal3 der
D ktierer nicht wi e gewdhnt das gesprochene Di kt at
abhoren konne. Dengegentiber bezi ehe sich die Erfindung
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auf ei ne Kombi nationserfindung: ein an sich bekanntes PC
werde so gestaltet, dalR es als Diktiergerat
funktioniere, wobei diktieren und abhdoren des Di ktats
wi e bei einem gewdhnlichen D ktiergerat noglich seien.
Somt ergebe sich der Vorteil, dal3 der D ktierer mt
ei nem handel subl i chen Di ktierm krofon wi e bei einem
normal en Di ktiergerat arbeiten konne. Ferner sei die
Beschwer degebihr zurickzuzahl en, da die erste Instanz
Abhi | fe hatte | eisten missen, und da di e Entschei dung
ni cht auf G Unde gestitzt sei, zu denen sich die

Annel derin aulRern konnte.

In einer Mtteilung gemal3 Artikel 11 Absatz 2 der

Ver f ahr ensor dnung der Beschwer dekammern hat der Bericht-
erstatter unter anderem die vorl aufige Mi nung
vertreten, dafl der Anspruch 1 nicht ausreichend Kkl ar
sei, Artikel 84 EPU, und daR der Gegenstand des
Anspruchs 1 - soweit er aus Anspruch 1 zu verstehen se

- imHnblick auf D1 nicht die Erfordernisse der
Artikeln 52 (1) und 56 EPU erfille.

Am 2. August 1993 wurde als Hilfsantrag ei n neuer
Anspruch 1 sowi e geanderte Beschrei bungsseiten ei nge-
reicht. Die bisherigen Unterlagen wurden als Hauptantrag
aufrechterhal ten

Ei ne mindl i che Verhandlung fand am 6. August 1993 statt.
Der Anspruch 1 gemdl3 dem Hauptantrag |autet wie fol gt:

"Rechner, insbesondere Personal conputer, mt einem aus
D sketten und/ oder Festplatten bestehenden Schrei b-Lese-
Spei cher, dessen Aktivierung zum Schrei ben, Lesen,
Loschung, Korrigieren oder Markieren von Daten uber
bestimte mttels Tastatur eingebbare Befehle steuerbar
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ist, sowe mt einem Sprachei n- und ei nem Sprachausgabe-
system Uuber das jeweils anwendungsspezifische Texte
mttels Mkrofon bzw. Lautsprecher ein- und ausgebbar
sind, wobei das mt dem Rechner verbundene Sprachein-
und Sprachausgabesystem Ei nri chtungen zur Anal og-
Digital - und Digital-Anal og-Wandl ung der ein- bzw.
auszugebenden Sprachsi gnal e enthéalt, dadurch
gekennzeichnet, dall der Rechner uber eine

Codi erschal tung verfigt, die geeignet ist,

St euer befehl e, die Uber die Bedi entasten eines an sich
bekannten Di kti erger atem krof ons ei ngebbar sind, in
Maschi nenworte unrzusetzen, Uber die der Rechner im
Schrei b- Lese- Spei cher Schrei b-, Lese-, Losch-,
Korrigi er- oder Markiervorgange ausl 6st oder beendet.”

Der Anspruch gemafd dem Hi | fsantrag unterschei det sich
vom obi gen Anspruch i m kennzei chnenden Teil, der
f ol genden Wortl aut hat:

"dadurch gekennzei chnet, dall der Rechner uber eine

Codi erschal tung verfigt, die Steuerbefehle, die Uber ein
mt Bedientasten fur die D ktier- und

W eder gabest euerung ausgestattetes Di ktiergeratem krofon
ei ngebbar sind, in Maschi nenworte unsetzt, Uuber die der
Rechner im Schrei b- Lese-Speicher Schreib-, Lese-,
Losch-, Korrigier- oder Markiervorgange ausl 6st oder
beendet, wodurch der Rechner als D ktiergerat nutzbar
Ist.”

Entscherdungsgrinde

1176.D

D e Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und
Regel 64 EPU und ist somit zul @ssig.
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Der Gegenstand des Anspruchs genmal3 dem Hi | f santrag

unt erschei det sich vomurspringlichen Anspruch 1 (d. h
Anspruch 1 gemald Hauptantrag) |ediglich durch kleinere
sprachliche Korrekturen. Dieser Anspruch ist somt durch
di e urspringliche O fenbarung gestitzt und gentgt daher
den Anforderungen des Artikels 123 EPU). Er ist sonmt

zul &ssi g.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gendl3 Hauptantrag sow e
gemalR Hi |l fsantrag ist, ohne dalR dies strittig ware, neu.
Er ist jedoch nicht als auf erfinderischer Tatigkeit

ber uhend anzusehen.

Fur di ese Schl uf3f ol gerung waren i mwesentlichen die
nachf ol genden Erwigungen nmalRgebend.

D e Erfindung beruht auf einer Konbination zwei an sich
bekannt er Gegenstande: einerseits ein D ktiergerat und
andererseits ein Rechner bzw. Conputer. Herkdnmmiche

Di ktiergerate speichern einen gesprochenen Text auf
magnet i schem Band, wobei ein Mkrofon mt einer Bedien-
tastatur verwendet wird. Genmal} Spalte 2 Zeilen 8 - 16
der Annel dung besitzt diese Tastatur Ublicherweise drei
Bedi ent asten bzw. Schal ter, Uber die durch geeignete
Bet &t i gung di e Funkti onen "Auf nahnebereitschaft”,
"Start", "Stop", "Kurzricklauf" und "I ndexmarkierung”
steuerbar sind. Ein derartiges Diktiergeratem krofon war
unbestritten am Prioritatsdatum all genein bekannt.

Unbestritten ist auch, dalR es am Prioritatsdatum bekannt
war, ein zu sprechender Text akustisch Uber einen
Rechner oder Personal conputer auf D skette oder
Fest pl atte aufzuzei chnen, siehe Spalte 1 Zeilen 20 - 32
der Annel dung sowi e der (berbegriff des Anspruchs 1 und
auch D1. Genmal3 der Annel dung ist es bei den bekannten
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Anl agen notwendi g, di e Steuerbefehle zur Aufzeichnung
usw. uber die Tastatur des Rechners ei nzugeben. Der mt
den Gegebenheiten ei nes Diktiergeratem krofons vertraute
Endver braucher nmul3 somt geschult werden, umdie

not wendi gen Tast at ur ei ngaben zu | er nen.

Das zu | 6sende Problemliegt somt darin, den

Bedi enungskonfort eines auf Rechner- oder PC-Basis
beruhenden Di ktiergeréats zu verbessern. D eses Probl em
wi rd dadurch gel 6st, dall der Rechner uber eine

Codi erschaltung mt dem an sich bekannten

Di ktiergeratem krofon verbunden ist. Somt kann der
Benut zer das PC uber das Diktiergerate-mkrofon in
ubl i cher Wi se steuern.

Aus der Beschrei bung geht jedoch nicht hervor, welche
techni schen Schritte unternomren werden missen, umdie
Codi erschal tung zu bilden. Vielnehr scheint die An-

nmel deri n davon auszugehen, dall der Fachmann ohne
erfinderisches Zutun eine derartige Codi erschal tung
bauen konnte, sobald er auf die |Idee kame, ein PC als

D ktiergerat mt einemublichen Diktiergeratem krofon zu
verwenden. Dies wurde in der mindlichen Verhandl ung auch
ni cht bestritten.

Gowohl eine erfinderische Tatigkeit in der Angabe einer
| dee oder einer zu | dsenden Aufgabe |iegen kann (siehe
Richtlinien, Teil C, Kapitel IV, Absatz 9.4 (i)), ist
di e Auf gabe nach Auffassung der Kanmmer an sich
unerfinderisch. Aus Dl geht hervor, siehe Figur 1, dal
es bekannt ist, ein D ktiergeratemkrofon ML mt einem
Auf nahneschal ter Bl zu versehen, sowi e zur W edergabe
mt einem FuBschalter mt Stop- Vorwarts- Rickwarts-
Tasten. Der Fachmann der ein Diktiergerat konstruiert,

i st imrer bestrebt, den Bedi enungskonfort des Benutzers
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zu erhoéhen. Es ware somt fiar den Fachmann nahel i egend,
andere, an sich bekannte Funktionen im M krofon zu
integrieren. Sobald der Fachmann di ese | dee zum Ausdruck
bringt, liegt die Losung - die Verwendung eines

her kémm i chen Di kti er-geréatem kofons - auf der Hand. Die
Bereitstell ung der notwendi gen Codi erschal tung um den
Anschl u3 des M krofons an einem PC zu erndglichen ware
dem Fachmann ohne erfinderi sches Zutun ndglich (siehe
Punkt 4. 4).

Damt beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 genafld
Haupt antrag sowi e genmald Hil fsantrag nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 52 (1) und 56 EPU)

Dengegenidber argunentierte die Annel derin, die bean-
spruchte Lo6sung unterscheide sich vom bekannten Stand
der Technik sowi e in der zugrundeliegenden techni schen
Auf gabe al s auch in den Merkmal en der Erfindung, die als
Konbi nati onserfindung dargestellt wiurde. D1 betreffe ein
Zentral di ktiersystemmt der Aufgabe, die

Zei tverzogerung zw schen Di ktat und Anzei ge des

geschri ebenen Textes am Monitor des Diktierers zu
verkirzen. Die Kanmer stimmt zu, dafl D1 ei ne andere

t echni sche Aufgabe zugrunde liegt. Jedoch wird nicht von
D1 sondern vomin der Annel dung gewirdi gten Stand der
Techni k ausgegangen, di e Verwendung eines Rechners mt
Sprach- Ei n- und Ausgabe- System zur Spei cherung von
Text. Aus D1 entnimmt die Kamrer l|edig-lich, dal es auch
bekannt war, ein Mkrofon mt eingebautem

D ktierschalter zu verwenden. Da der Fachmann bei m

aner kannten Stand der Techni k sel bstverstandlich ein

M kr of on verwenden muf3, wird kein besonderer Schritt
darin gesehen, dieses Mkrofon anstatt mt ei nem

ei nzigen Schalter, we in D1, mt den bei

Di kti ergeratem krof onen ublichen Schaltern zu versehen.
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7. D e Beschwer degebihr ist nur bei einer erfol greichen
Beschwerde und i m Fall e eines wesentlichen Verfahrens-
fehlers der ersten Instanz zurickzuzahl en. D ese
Bedi ngungen sind jedoch nicht gegeben. Im Schriftsatz
vom 9. August 1991, eingegangen 12. August 1991, wurde
die erste Instanz gebeten, einen Termn "zur
personl i chen Ricksprache"” zu gewdhren. Es besteht keine
Verpflichtung des Prifers, eine "Ricksprache" zu
gewdhren (T 235/85, nicht veroffentlicht). Ferner ist
ein Antrag auf eine "Ricksprache" nicht ein Antrag auf
ei ne nundl i che Verhandl ung (T 409/87, nicht
veroffentlicht). Es liegt somt kein Verfahrensfehler
vVor.

Entscherdungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

D e Beschwerde wird zurickgew esen

Geschaft sstel | enbeanti n: Vor si t zende:

M Ki ehl P.K.J. Van den Berg

1176.D



