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Sachverhalt und Antréage

VI .

2271.D

D e Beschwerde richtet sich gegen die am 11.11.99 zur
Post gegebene Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung, den

Ei nspruch zurickzuwei sen

Der Einspruch stiutzte sich auf die G unde der
Arti kel 100 a)(fehlende Neuheit und erfinderische
Tatigkeit), 100 b) und 100 c) EPU

D e Beschwerdefdhrerin (Ei nsprechende) hat die Aufhebung
der angefochtenen Entschei dung und den Wderruf des
Patentes in voll em Unfang beantragt.

D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat die
Zur uckwei sung der Beschwerde und di e Aufrechterhal tung

des Patents in der erteilten Fassung beantragt.

Es wurden unter anderem di e fol genden Dokunente zitiert:

D2: EP-A-0 072 189
P1: GB-A-2 199 978
p2: GB-A-1 452 740

Kei ne der beiden Parteien hat eine mindliche Verhandl ung
beantragt .

Anspruch 1 in der erteilten Fassung hat fol genden
Wortl aut:

"1. Verfahren zum Ei chen ei nes el ektroni schen Minzprufers
mt fol genden Verfahrensschritten:
a) Gewi nnung ei ner Korrelationsfunktion aus der

Korrel ati on von MeBwerten von m ndestens ei ner Testniinze
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und m ndestens einer Normminze, wobei die Testninze sich
von der Nornmminze unterscheidet, indemmt Hilfe dieser
Minzen durch Mehrfachei nmurf in einer Mehrzahl von
Minzpr Gf ern ei ne Anzahl von MeRBwerten gewonnen wird, aus
den MeBwerten der jeweilige Mttelwert fiar die Test- und
di e Nor mminze pro Minzprufer gebildet wird und durch
Cegeniuberstel lung der Mttelwerte die Funktion bestimt
wi rd, wel che di e Abhangi gkeit zw schen den Mttelwerten
der Nornmminzen einerseits nicht [sic] den Mttelwerten
der Testminzen anderseits beschrei bt;

b) Speichern der Korrelationsfunktion in einem externen
Spei cher;

c) mndestens eine Testninze wird i m Minzpr tf abschni tt
des Minzprufers einer Prifung unterworfen

d) der MeRBwert der Testnminze wird in den
progranmm er baren Spei cher des Minzprif ers ei ngegeben;

e) der MeRwert fir die Testminze wird aus dem Spei cher
des Minzprufers in einen Rechner Ubertragen;

f) der Rechner errechnet mt dem MeBwert als
unabhangi ger Variabler mt Hlfe der
Korrel ati onsfunktion ei nen Bezugswert fidr eine Minzsorte
und

g) der errechnete Bezugswert wird als Bezugswert fuar

di ese Minzsorte in den progranm erbaren Spei cher des
Minzpr Uf ers ei ngegeben. "

Di e Beschwerdefidhrerin machte i mwesentlichen fol gendes
gel tend:

Anspruch 1 in der erteilten Fassung bringe Merkmal e ein,
die nicht in der ursprunglich eingereichten Annel dung

of fenbart wurden, Artikel 100 c) EPU. |nsbesondere gebe
es keine O fenbarung ei ner Gegentberstellung von
Mttelwerten zur Bestinmmung der Korrel ationsfunktion
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oder irgendei ne Angabe wel che Mttelwerte ei nander

gegeniber zu stellen waren.

Zudem of fenbare das Streitpatent die Erfindung nicht so
deutlich und vol |l stéandi g, dalR ein Fachmann sie ausfihren
konne, Artikel 100 b) EPU. Cbwohl das Streitpatent auf

ei ne Korrel ati onsfunkti on Bezug nehne, die auf
Mttelwerten, Test- und Norminzen basiere, fehle jede
Angabe einer Korrelationsfunktion oder einer Erklarung,
wi e jene zu bilden sei. Daridber hinaus offenbare das
Streitpatent nicht, w e eine Response-Kurve eines
Minzpridfers mt nur ei nem MeRBpunkt bestinm werden konne.

Weiter sei der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Streitpatents imHi nblick auf die Lehre des Dokunents Pl
ni cht neu. Insbesondere misse in Pl die
Korrel ati onsfunktion auf einer Mehrzahl von Messungen
von Test- und Nornminzen durch Mehrfachei nmurf in einer
Mehrzahl von Minzprif er basieren. Die einzige praktische
Ver ar bei tung di eser Mehrzahl von Messungen sei eine

Ver arbei tung durch eine Mttelwertbesti mung der
MeRBwerte. Auf jeden Fall konne derartiges nicht auf

ei ner erfinderischen Tatigkeit beruhen, wenn es bereits
bekannt sei, dal die Korrelationsfunktion fir eine

Mehr zahl von Minzprifern geeignet sein solle und dal

i ndi vi duel | e Messungen ni cht zwangsl aufi g reprasentativ

sei en.

D e Beschwerdegegnerin fiuhrte i mwesentlichen aus:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents sei im
H nblick auf die Lehre des Dokuments Pl nicht nur neu,
was di e Beschwerdefihrerin bereits imvorinstanzlichen
Ver f ahren ei nger&unt habe, sondern beruhe auch auf einer
erfinderischen Tatigkeit. |Insbesondere enthalte Dokunment
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P1 kei ne H nwei se auf eine Gew nnung einer
Korrel ati onsfunktion gemaR Merkmal a) des erteilten
Anspruchs 1. Fir die Miut maBungen der Beschwerdef Ghrerin,
der Fachmann wirde bei der Ermttlung der Koeffizienten
Ki,; in der gleichen Wise vorgehen wie imAnspruch 1 des
Streitpatents gebe es keinerlei H nweise.

Beziigl i ch des Einspruchsgrundes Artikel 100 b) EPU
beri ef sich die Beschwerdegegnerin auf die Begrindung in
der angefocht enen Ent schei dung.

Ent schei dungsgr inde

2.2

2271.D

Di e Beschwerde erfiullt die Erforderni sse der Arti kel 106
bis 108 EPU sowi e der Regel 64 EPU und ist somt

zul &ssi g.

Ei nspruchsgrund gemaR Artikel 100 c) EPU

Es ist zunachst festzuhalten, dal Anspruch 1 in der
Patentschrift einen Druckfehler enthalt. In Zeile 19
wurde irrtumich das Wrt "nicht" anstatt "und" gedruckt.

Laut Anspruch 1 in der ursprunglich eingereichten
Fassung wird die Korrel ati onsfunktion "aus der Relation
der G 6Be ei ner Menge von Paraneterwerten und der G 6Re
ei ner Menge von MeRwerten m ndestens ei ner Normminze fr
m ndestens ei ne Minzsorte, wobei die Werte durch

Mehr f achpr Gf ung i m Minzpr 0f abschnitt ei ner Mehrzahl von
Minzpr Gf ern gewonnen werden", bestinmmt.

Zudemwi rd | aut Anspruch 2 die Korrelationsfunktion "aus
Mttelwerten bestimt”, "die aus den MeRBwerten fir die
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ei nzel nen Minzpriafer bei Mehrfachprif ung der Test- und
Nor mminzen gebi | det werden".

Damt ergi bt sich eine Ofenbarungsbasis fur die

Mer krmal e des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung,
wonach ei ne Gewi nnung ei ner Korrel ationsfunktion
stattfindet, "aus der Korrelation von Me3werten von

m ndestens ei ner Testninze und m ndestens einer

Nor mmiinze", indem"mt Hilfe dieser Minzen durch

Mehr f achei nmurf in einer Mehrzahl von Minzprifern eine
Anzahl von MeRBwerten gewonnen wi rd", "aus den Mef3werten
der jeweilige Mttelwert fir die Test- und di e Normmiinze
pro Minzprifer gebildet wird" und aus den Mttelwerten
"di e Funktion bestimmt w rd, welche die Abh&ngi gkeit

zwi schen den Mttelwerten der Normmiinzen einerseits und
den Mttelwerten der Testninzen anderseits beschreibt"”.

Zwar enthalten die ursprunglich eingereichten Anspriche
kei nen expliziten H nweis auf eine Gegenuberstellung der
Mttelwerte, die imursprunglich eingereichten

Anspruch 2 angegebene Besti mung der
Korrel ati onsfunktion aus den jeweiligen Mttelwerten
inpliziert jedoch eine Gegenuberstellung der Mttelwerte

i mweitesten Sinne.

I n di esem Zusamenhang geht zudem aus der ursprunglich
ei ngerei chten Beschrei bung hervor, dal durch eine
Cegeniberstel l ung der genmessenen Werte far

Kal i ber schei ben und Nor mminzen mat hemati sch ei ne
Korrel ati onsfunktion errechnet wird. D es kann nach

ei ner Ausgestal tung der Erfindung zum Bei spi el dadurch
geschehen, dal3 die Korrelationsfunktion aus Mttelwerten
bestimm wi rd, welche aus den MeRBwerten fur die

ei nzel nen Minzpr iafer bei Mehrfachprif ung der Test- und
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Nor mminzen gebil det werden (vgl. A-Schrift, Spalte 3,
Zei l en 40-50).

Somt ist nach Auffassung der Kanmer in den urspringlich
ei nger ei chten Annel dungsunt erl agen ei ne ausrei chende

O fenbarungsbasis fur das Merkmal a) des erteilten
Anspruchs 1 gegeben.

Auch far die weiteren Merkmal e des Anspruchs 1 des
Streitpatents bieten die Anspriche 1 und 2 in der
urspringlich eingerei chten Fassung ei ne ausrei chende
O f enbar ungsbasi s.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents geht
somt nicht Uber den Inhalt der Anneldung in der
urspringlich eingereichten Fassung hinaus (Artikel 100 c)

EPU) .

3. Ausl egung des Anspruchs 1

Was die Merkmal e ¢) und f) des Anspruchs 1 anbel angt,
hatte durchaus kl arer zum Ausdruck gebracht werden
konnen, dal3 es sich hierbei um Test- und Nornmiinzen
dersel ben Minztypen wie die fir die Gew nnung der
jeweiligen Korrel ationsfunktion benutzten Minztypen
handelt. I m Ubrigen ware auch ei ne Angabe i m Merkmal a),
dall es sich beimEi nsatz von nehreren Testmninzen oder
Nor mmiinzen zur Ermittlung der Korrel ationsfunktion, um
gl ei chartige, nur durch bestinmme Herstellungs- bzw.
Nor mi erungst ol eranzen vonei nander abwei chende Minzen
handel t, durchaus winschenswert gewesen. Di e obigen
Merkmal e sind jedoch als sich fiar den Fachmann inplizit
aus dem Anspruchswort| aut ergebend anzusehen.

2271.D
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4, Ei nspruchsgrund gemaR Artikel 100 b) EPU

Im Streitpatent wird beschri eben, dall zundchst Messungen
an einer Mehrzahl von ausgewdhlten, fir den zu ei chenden
Minzpr Uf er reprdasentativen Minzprifern von m ndestens

ei ner Testminze und ei ner dem Normaert einer bestimmten
Minzsorte entsprechenden Nor mminze durchzuf Ghren sind.
Durch ei ne Cegenuberstellung der Mttelwerte, die aus

den MeRwerten fur die einzel nen Minzpr uf er bei

Mehr fachprdfung der Test- und Nor mmiinzen gebil det werden,

wi rd eine Korrel ationsfunkti on gewonnen.

Wrd die Gewi nnung der Korrel ationsfunktion fir eine
besti mt e Minzsorte z.B. mt Hlfe von vier Minzprufern
durchgefihrt, so wird die Korrel ationsfunktion

typi scherwei se ein Polynomdrittes G ades sein und bei
50 Minzpriafern, ein Polynom49. G ades. Eine

bei spi el hafte Darstellung einer Korrelationsfunktion fuar
ei ne Normmiinze mt nom nel |l em Durchnmesser von 20 nmm und
ei ne Testninze mt nom nell em Durchmesser von 30 mm
gewonnen an vi er Minzprifer (A B, C D), ist der
nachf ol genden G afi k zu ent nehnen.

2271.D
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214 Miinzoriifer D

20,5 1 Munzprifer C

20

Messwert Normmiinze

Minzprifer A
19 4

28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5

Messwert Testmiinze

Das Prinzip der Eichung basiert offenbar auf der Annahne,
dal3, wenn der zu eichende Minzprifer bei der Messung der
Test minze, die von dem Typ der bei der Gew nnung der
Korrel ati onsfunktion benutzten Testninze sein nmuf3, z. B
den gl ei chen MeRBwert wi e Minzprifer C ergibt, auch die
MeRBwerte fir die Nornmminze ann&dhernd denjeni gen des
Minzprifers C entsprechen werden. Ergibt also z. B. die
Messung der Testmiinze an ei nem zu ei chenden Minzpr Uf er
den MeRwert 30,5, so ergibt dies einen Bezugswert far

di e Nor mminze von 20, 5.

Durch Interpolation ist dieses Prinzip auf beliebige,
sich aus der Messung der Testninze an dem zu ei chenden
Minzpr Uf er ergebende MeRwerte anwendbar.

Es ist zwar zu vernuten, dall die genannte Annahne be
starken Schwankungen zw schen den Response- Kurven

ei nzel ner Minzpriafer eine nmehr oder wenig grofl3e
Ungenaui gkeit mt sich bringt. Dies stellt jedoch kein
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grundséat zl i ches Hindernis fur die Ausfihrbarkeit des
beschri ebenen Ei chverfahrens dar.

D e gewonnene Korrel ati onsfunktion, die, we oben
erl&utert, bei z. B. 50 Minzprifern ein Polynom 49.

G ades sein kann, kann bei Bedarf, z. B. umdie
Berechnung in Verfahrenschritt f) in Anspruch 1 zu

verei nfachen, durch die ersten Gdieder einer Taylorreihe
genahert werden. Auch dieser Sachverhalt ist fir einen
Fachmann nachvol | zi ehbar of fenbart.

Damt offenbart das Streitpatent die Erfindung
ausrei chend deutlich und vol |l sté&ndi g, dall ein Fachmann

si e ausf uhren kann.

5. Ei nspruchsgriinde gemaR Artikel 100 a) EPU (Neuheit,
erfinderische Tatigkeit)

51 Neuhei t

Aus Dokunment P1, das dem nachst kommenden Stand der
Techni k darstellt, ist ein Verfahren zum Ei chen ei nes
el ektroni schen Minzprifers bekannt, bei demin ei nem
ersten Abschnitt des Verfahrens zundchst der Minzpr if er
fur die Messung einer ersten Minzsorte eingestellt wrd,
wobei di e verwendete Minzsorte auch ein speziell zu

di esem Zweck hergestellter Gegenstand sein kann (vgl
Seite 5, Zeile 1 bis Seite 6, Zeile 15). In einem

zwei ten Abschnitt wird dann der Minzprufer auf die

| etztendlich zu prufende Minzsorte ungestellt (vgl
Seite 6, Zeilen 15 bis 18).

Der erste Verfahrensabschnitt besteht laut Pl
bei spi el swei se darin, dalR die MeRwerte kalibrierter

2271.D
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Cegenstande (wel che z.B. reprasentativ fir den unteren
und oberen Grenzwert eines zu nessenden Paraneters sind)
far den Minzprifer ermttelt werden. In di esem
Zusamenhang verwei st Pl unter anderem auf Dokunent P2,
wel ches eine derartige Ei chung beschrei bt.

I m Ergebnis fdhrt der erste Abschnitt des Eichverfahrens
dazu, daR mt Hilfe gewonnener Eichdaten fir den
Minzpriafer ("characterising data”) und nom neller

Par amet erdaten der kalibrierten Gegensténde ("coin
property data"), Akzeptanzdaten ("acceptance data") fur
die erste Minzsorte ermttelt werden (vgl. Dokument Pl
Anspruch 1).

I m zwei ten Abschnitt des Eichverfahrens werden aus den
Akzeptanzdaten fur die erste Minzsorte G die
Akzeptanzdaten G, fur die letztendlich zu prifende
Minzsorte durch eine Berechnung ermttelt.

Bei spi el swei se findet diese Berechnung mttels
Konstanten K ; statt (vgl. Seite 14, erste Zeile). Sind
in dem Minzpr tf er nur di e Akzeptanzdaten einer ersten
Minzsorte gespei chert, so besteht diese Berechnung fir

j eden der i genessenen Paraneter aus einer einfachen

Mul tiplikation der Akzeptanzdaten fur die erste
Minzsorte mt einer Konstante K. In einer aufwendigeren
Ber echnung werden di e Akzeptanzdaten zwei er oder
nmehrerer verschi edener Minzsorten m tbericksichtigt.
Dabei missen di e minzpr Uf er spezi fi schen Akzeptanzdat en
m ndest ens zwei er verschi edener Minzsorten i m Minzpr Uf er
gespei chert sein. D e konstanten K ; sind im

Programm ergerat enthalten und nicht
nunzpr Uf er spezi fi sch.
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Ver gl ei cht man den bekannten Sachverhalt mt dem
CGegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents und ni mt
man als Testminze z. B. einen fir den unteren G enzwert
repréasentativen, kalibrierten Gegenstand, so | assen sich
die Schritte c¢) und d) imersten Abschnitt des aus P1
bekannten Ei chverfahrens und die Schritte b), e), f)

und g) imzweiten Abschnitt w ederfi nden.

Anders als i mvorliegenden Anspruch 1 definiert jedoch
di e Korrel ati onsfunkti on gemal? P1 di e Bezi ehung zw schen
nom nel | en Ei genschaften des ersten CGegenstands und der

| etztendlich zu prufenden Minzsorte. Die Gew nnung einer
Korrel ati onsfunktion gemaR Merkmal a) des Anspruchs 1
des Streitpatents, bei der geréatebedingte
MeBschwankungen ber dcksichtigt werden, |aBt sich
Dokunment P1 nicht entnehnen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somt neu gegeniber
Dokunment P1.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist auch neu gegenuber
demweiteren zitierten, weniger relevanten Stand der
Techni k.

Erfinderi sche Tatigkeit

Ausgehend von dem durch P1 gebil deten nachstli egenden
Stand der Technik, liegt die objektive, durch das
Streitpatent zu | 6sende Aufgabe in der Schaffung eines
alternativen, praktischen Verfahrens zum Ei chen ei nes

el ekt roni schen Minzprifers fir eine Minzsorte, wobei nur
ei ne Messung ei ner Testnminze an dem zu ei chenden

Minzpr uf er erforderlich ist.
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Das in Merkmal a) des Anspruchs 1 definierte Verfahren
liefert eine Korrel ationsfunktion, welche die Beziehung
zwi schen den MeRBwerten eines Paraneters einer ersten
Minzsorte, die als Testminze fungiert, und einer zweiten
Minzsorte, die mt dem Minzpriufer |etztendlich be

dessen Gebrauch zu prifen sein wird, herstellt.

Die Korrel ati onsfunktion wird mttels einer Mehrzahl von
Minzprifern ermttelt und soll damt far santliche
Minzpr if er gelten. Durch Bestinmmung ei nes MeRwertes

ei ner Minze der ersten Minzsorte an ei nem konkreten
Minzpr tf er kann nun mttels dieser Korrel ationsfunktion
der zu erwartende MeRwert einer Minze der zweiten
Minzsorte fiur den Minzprifer ermttelt werden. Der so
berechnete Wert gilt als Bezugswert fir die Akzeptanz
der zweiten Minzsorte. Die Korrel ationsfunktion tréagt
somt den Eigenheiten individueller Minzprifer Rechnung.

D ese Losung wird nach Meinung der Kammer durch P1 nicht
nahegel egt. |nsbesondere ist, entgegen der Auffassung
der Beschwerdef Uhrerin, fir den Fachmann auf G und der
Lehre der Pl kein AnlalR ersichtlich, die
Korrel ati onsfunktion aus MeBwerten ei ner Mehrzahl von

Minzpr df ern herzul eiten

W e oben dargel egt, definiert die Korrel ationsfunktion
gemalR P1 di e Bezi ehung zwi schen nom nellen Werten des
ersten Gegenstands und der |etztendlich zu prufenden
Minzsorte. Di e Berucksichtigung von durch Minzpr if er
gelieferten, von den nom nellen Werten abwei chenden
MelBwerten bei der Gewi nnung di eser Korrelationsfunktion
ware mt der Lehre von Pl nicht vereinbar.
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Auch Dokurment P2 enthéalt keine Hi nweise auf die
beanspruchte Losung. We vorstehend angedeutet, zeigt
Dokunent P2 ein konventionelles Eichverfahren, bei dem
MeBwerte kalibrierter Gegenstande (die z. B
reprasentativ fir den unteren und oberen Genzwert eines
zu nessenden Paraneters sind) fidr den zu ei chenden
Minzprifer ermttelt werden. D e Gewi nnung einer
Korrel ati onsfunktion aus der Korrelation von Mel3werten
zwei er Minzsorten ist nicht vorgesehen. Vielnehr ist das
Ei chverfahren fir jede Minzsorte mt jeweils

ent sprechenden kal i brierten Gegenstanden durchzuf dhren.

Aus Dokument D2 ist schliel3lich ein Eichverfahren eines
Minzpr Uf ers bekannt, bei dem Messungen zwei er Paraneter
an zwei verschi edenen, kalibrierten Gegenstanden

vor genomen werden. Eine Korrelationsfunktion wird aus
der Korrelation zwi schen MeRwerten und nom nellen Werten
fur den jeweiligen Paranmeter berechnet. Mttels dieser
Korrel ati onsfunkti on werden aus den nom nellen Werten
fiar die verschi edenen Minzsorten di e entsprechenden
Akzept anzdat en errechnet und in dem Minzpr Uf er

gespei chert. Die Korrelationsfunktion wird fir jeden
Minzprifer neu ermttelt und soll den MeRRabwei chungen
des jeweiligen Minzpriufers Rechnung tragen. Damit ergibt
sich auch aus D2 kei ne Anregung fir den Fachmann, die
Korrel ati onsfunkti on aus MeBwerten ei ner Mehrzahl von

Minzpr Gf ern herzul eiten

Auch der weitere Stand der Techni k enthalt keine
H nwei se, die zum Gegenstand des Anspruchs 1 des
Streitpatents hatten fidhren kdnnen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents beruht
somt auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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6. Daher stehen die geltend gemachten Ei nspruchsgrinde
gemalR Artikel 100 EPU der Aufrechterhaltung des
Streitpatents in unveréanderter Form nicht entgegen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

R. Schunacher G Davi es
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