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Sachverhalt und Antrage
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Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) richtet ihre
Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung, mit der unter Beriucksichtigung der
im Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen gemaR
dem damaligen zweiten Hilfsantrag das europaische Patent
Nr. 1166047 (Anmeldenummer 00920553.5, internationale
Veroffentlichungsnummer WO 00/60314) aufrechterhalten

worden ist.

Mit dem Einspruch der Beschwerdegegnerin (Einsprechende)
war das Streitpatent in vollem Umfang im Hinblick auf
die Einspruchsgrinde fehlender Neuheit und mangelnder
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100 a) EPU 1973)

angegriffen worden.

Folgende Dokumente wurden im erstinstanzlichen Verfahren
herangezogen und von den Parteien im Beschwerdeverfahren

wieder aufgegriffen:

E1l: "Meyers Neues Lexikon™, Band 11, VEB Bibliogra-
phisches Institut, Leipzig, 2. Aufl. (1975); Seiten
416 und 417

E2: "Praktische Regelungstechnik™, D. Schulz, Huthig Buch
Verlag GmbH, Heidelberg (1994); Seiten 20 bis 29

E3: "Lehrgang der Regelungstechnik™, Band 1, J. C. Gille
et al., VEB Verlag Technik, Berlin, 3. Aufl. (1964);
Seiten 8 bis 13

E4: Deutsche Norm "DIN 19 226", "Regelungstechnik und
Steuerungstechnik', Februar 1994, Teil 1, Seite 7,
Teirl 4, Seiten 2, 3, 5 und 8, Teil 5, Seiten 4 und 9
und Deckblatt

E5: DE-C2-19544948
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E6: EP-A-0489936

E7: "Analyse und Synthese kontinuierlicher Steuerungs-
systeme' K. Reinisch, VEB Verlag Technik, Berlin,
2. Aufl. (1982); Seiten 203, 204 und 210 bis 212

E8: DE-C1-3843108

E9: DE-C2-4331151.

In der angefochtenen Entscheidung befand die Einspruchs-
abteilung u.a.,

- dass der Einspruch im Hinblick auf Regel 55 c)
EPU 1973 zulassig sei,

- dass die verspatet eingereichten Dokumente E8 und
E9 ins Verfahren zuzulassen seien (Artikel 114(2)
EPU 1973),

- dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des erteilten
Patents gemall Hauptantrag gegeniber der
Druckschrift E6 nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhe (Artikel 56 EPU 1973) und

- dass der in der mundlichen Verhandlung
eingereichte zweite Hilfsantrag zulassig sei
sowie die Erfordernisse des Artikels 102 (3) EPU
1973 erfulle.

Die Beschwerdefihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und den Einspruch unter
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung
als unzulassig zu verwerfen oder als unbegrundet
zuruckzuweisen. Hilfsweise beantragte sie, das Patent iIn
geanderter Fassung auf der Grundlage von Hilfsantragen
aufrechtzuerhalten und weiter hilfsweise eine mindliche

Verhandlung anzuberaumen.
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Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde als
unbegrindet nach Lage der Akte und ohne miundliche

Verhandlung zuriuckzuweisen.

Die Parteien wurden zu einer mundlichen Verhandlung
geladen. In der Anlage zur Ladung zur mundlichen
Verhandlung teilte die Kammer u.a. mit, dass aufgrund
des Hilfsantrags der Beschwerdefiuhrerin auf mindliche
Verhandlung dem Antrag der Beschwerdegegnerin auf
Zuruckweisung der Beschwerde ohne mindliche Verhandlung
im Hinblick auf Artikel 113 und 116 EPU 1973 nicht

stattgegeben werden kdnne.

Die Beschwerdegegnerin verkindete, dass sie an der
anberaumten mundlichen Verhandlung nicht teilnehmen

werde.

Die mundliche Verhandlung fand in Abwesenheit der

Beschwerdegegnerin statt.

Die Beschwerdefuhrerin bestatigte ihren vorangehenden
Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents in der
erteilten Fassung und zog i1hre friheren Hilfsantrage auf
Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Fassung

zurick.

Am Ende der miundlichen Verhandlung wurde die
Entscheidung der Kammer verkindet.

Die unabhangigen Anspriuche 1 und 15 des Streitpatents in
der erteilten Fassung lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Korrektur von periodischen Signalen

(sin, cos, -sin, -cos) eines inkrementalen Positions-
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messsystems, wobeil zur Korrektur ein oder mehrere

Signalparameter uUber mindestens ein Stellglied (6.1,6.2,

6.3,6.4; 60.5; 60.6) auf vorgegebene Soll-Werte

eingeregelt werden und das Korrekturverfahren folgende

Schritte aufweist:

a) Ermittlung des Ist-Wertes eines Signal-Parameters des
periodischen Signales (sin, cos, -sin, -co0S);

b) Vergleich des ermittelten Ist-Wertes des Signal-
Parameters mit einem oder mehreren vorgegebenen
Schwell- oder Referenzwerten (SW1, SW2 SW3, SW4; R);

c) Bestimmung einer StellgrolRe (S) zur Regelung des
Signal-Parameters in Richtung auf den vorgegebenen
Soll-Wert, wobei die Stellgrolle (S) in Abhangigkeit
von der Relativlage des Ist-Wertes des Signal-
Parameters zu den Schwell- oder Referenzwerten (SW1,
SW2, SW3, SW4; R) aus mindestens zwei vorgegebenen,
verschiedenen StellgroRen (S) ausgewahlt wird und
wobei sich die verschiedenen StellgrofRen betragsméafiig
unterscheiden;

d) Einwirken der Stellgroe (S) auf den Signal-
Parameter Uber ein Stellglied (6.1,6.2,6.3,6.4; 60.5;
60.6), um den Signal-Parameter in Richtung des
vorgegebenen Soll-Wertes einzuregeln.™

"15. Schaltungsanordnung zur Korrektur von
periodischen Signalen eines inkrementalen Positions-
messsystems, wobeil zur Korrektur der Ist-Werte eines
Signalparameters dieser auf einen vorgegebenen Soll-Wert
einregelbar ist und die Schaltungsanordnung
a) eine erste Baugruppe (1) mit einem Multiplexer (1.1)

aufweist, an dessen Eingédngen die periodischen

Signale (sin, cos, -sin, -cos) anliegen und ferner
b) weitere Baugruppen (3,4) aufweist, in denen ein

Vergleich des Ausgangssignales (OUTyyx) des
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Multiplexers (1.1) mit ein oder mehreren,
vorgegebenen Schwell- oder Referenzwerten (SW1, Swz2,
SW3, SW4) erfolgt und 1n Abhangigkeit der Relativlage
des Ist-Wertes des Signal-Parameters zu den
vorgegebenen Schwell- oder Referenzwerten (SW1, Swz2,
SW3, SwW4) eine Auswahl einer Stellgrole (S) aus
mindestens zwel vorgegebenen, verschiedenen
StellgroRen (5) erfolgt, Uber die eine Einwirkung auf
den Signal-Parameter uber ein Stellglied (6.1, 6.2,
6.3, 6.4) erfolgt, um den Signal-Parameter in
Richtung des vorgegebenen Soll-Wertes einzuregeln und
und [sic] wobeil sich die verschiedenen StellgrofRen

betragsmalig unterscheiden.™

Die abhangigen Anspriche 2 bis 14 und 16 bis 26 richten
sich auf bevorzugte Ausfihrungsformen des in Anspruch 1
definierten Verfahrens bzw. der in Anspruch 15

definierten Vorrichtung.

Die Beschwerdefihrerin stiutzte ihre Antrage auf folgende

Argumente:

Die Ausfuhrungen der Einsprechenden im Einspruchs-
schriftsatz lassen in keiner Weise i1rgend etwas erkennen,
das als eine Begrindung fehlender Neuheit oder
mangelnder erfinderischer Tatigkeit der beanspruchten
Erfindung angesehen werden konnte. Die Eilnsprechende
zitiert mehrfach aus den als Literaturstellen E1 bis E4
und E7 eingefuhrten Entgegenhaltungen, wo jeweils
Definitionen des Begriffes ""Regelung’™ angegeben sind. Es
wird hierbeil jedoch keiln erkennbarer Bezug zu den
Merkmalen des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents
hergestellt. An keiner Stelle wird angegeben, dass aus

einer der Entgegenhaltungen beispielweise die Merkmale
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des Anspruchs 1 bekannt sind, wonach zur Bestimmung
einer StellgroRe fur die Regelung des Signal-Parameters
diese StellgrofRe 1n Abhangigkeit von der Relativlage des
Ist-Wertes des Signal-Parameters aus mindestens zwei
vorgegebenen, sich betragsméflig unterscheidenden
StellgroRen ausgewdhlt wird. Es wird auch an keiner
Stelle angegeben, dass diese wesentlichen Verfahrens-
schritte in irgendeiner Weise aus einer der besagten
Literaturstellen fir einen Fachmann in naheliegender
Weise herleitbar sind. Die einzige Stelle, an der
Uberhaupt Anspruchsmerkmale - wenn auch héchst

unvol Istandig - des Patentanspruchs 1 genannt werden,
sind die Ausfihrungen im Einspruchsschriftsatz in Bezug
auf Dokument E4; diese sind aber vollkommen unbeachtlich,
weil weder aus dem Dokument E4 selbst noch aus
irgendwelchen Ausfihrungen der Einsprechenden im
Einspruchsschriftsatz hervorgeht, dass diese Literatur-
stelle vor dem Anmelde- bzw. Prioritatstag des
angegriffenen Patents offentlich zuganglich gewesen sein
konnte. Aulerdem ist dem Dokument keinerlei Hinweis auf
wesentliche Merkmale der Erfindung - insbesondere auf
die Korrektur von periodischen Signalen oder auf die
Auswahl von Stellgroéllen - zu entnehmen. Es bleibt auch
im Dunkeln, inwieweit die Ausfiuhrungen der
Einsprechenden fehlende Neuheit oder mangelnde
erfinderische Tatigkeit betreffen. Der Einspruchs-
schriftsatz enthalt auch keine Ausfihrung, die als
Begrindung einer angeblich fehlenden Neuheit oder
mangelnden erfinderischen Tatigkeit des unabhangigen
Patentanspruchs 15 verstanden werden kann. Daher ist der
Einspruch unzuldssig. Wie in der Rechtssprechung
anerkannt wird, soll Regel 55 c¢) EPU 1973 in erster
Linie verhindern, dass die blofRe Einreichung einer

Einspruchschrift zusammen mit Dokumenten ohne Bezug auf

2143.D
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die wesentlichen Merkmale der Erfindung ausreicht, ein

neues Verfahren einzuleiten.

Die Druckschriften E8 und E9 sind wahrend des
erstinstanzlichen Verfahrens verspatet eingereicht
worden. AuBBerdem hat sich die Einsprechende zu diesem
Zeitpunkt in keiner Weise bemiht, die Relevanz dieser
Dokumente darzulegen und zu begrinden. Vielmehr wurde
jJedes dieser beiden Dokumente in dem Schriftsatz der
Einsprechenden auf nur zweieinhalb Zeilen abgehandelt.
Die Eilnspruchsabteilung hat jedoch die Druckschriften
zugelassen, da sich die Patentinhaberin vor der
mindlichen Verhandlung bereits mit diesen Schriften
auseinandergesetzt habe; dies kann aber keine tragfahige
Begrindung fur die Zulassung der Schriften sein. Diese
Umstédnde missen zu einer Nichtberidcksichtigung der
Dokumente E8 und E9 fiuhren (Artikel 114(2) EPU 1973).

Die Auffassung der Einspruchsabteilung, dass in der
Druckschrift E6 das Ausgangsignal der Zahler die
jJeweilige StellgrolRe reprasentiere und dass die
Zahlwerte der Zahler fur einen Fachmann erkennbar
betragsméalRig unterschiedliche Werte annehmen kdénnen, ist
unzutreffend, da die Zahlersténde nicht ausgewahlt
werden, sondern sich vielmehr aus den zuvor ausgewahlten
Zahlerschritten + 1 und - 1 durch Berechnung (namlich
Herauf- oder Herabsetzen des Zahlers) ergeben. Die
auszuwdhlende StellgrofRe wird nicht durch den
Zahlerstand der Zahler repréasentiert, sondern vielmehr
durch die betragsmafiig tdentischen Zahlerschritte + 1
und -1; nur diese sind bel dem in der E6 beschriebenen
Verfahren in Abh&ngigkeit von der Abweichung der Signal-
Parameter von den entsprechenden Soll-Werten auswahlbar.

AuBerdem wiurde die Auslegung durch die Einspruchs-
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abteilung dazu fiuhren, dass jedes der aufeinander-
folgenden, kumulativ berechneten Ausgangsignale der
Zahler Uber die Stellglieder auf das vorangehende
eingeregelte Signal einwirken und dieses Uber den

vorgegebenen Soll-Wert weit hinaus einregeln wirde.

AuBerdem lasst sich bel Verwendung eines Zahlers zur
Korrektur der Signale nur durch die Auswahl betragsmafiig
unterschiedlicher zZahlerschritte erreichen, dass
unterschiedlich starke Schwankungen des Signal-
Parameters (kleine Abweichungen infolge eines langsamen
Driftens bzw. grol3e Abweichungen infolge einer
Verschmutzung der Messteilung) zigig und zielgenau
korrigiert werden konnen (vgl. Patentschrift, Absatze
[0003], [0021] und [0074]).

Eine Anregung auf die beanspruchte Auswahl von
StellgroRen erhalt der Fachmann auch nicht bei einer
Kombination der Druckschrift E6 mit den anderen
Entgegenhaltungen. In E8 werden die den einzelnen
Signalen zugeordneten Stellgroflen In nicht naher
bestimmter Weise berechnet, in E5 ist ausschliel3lich von
einer nicht naher spezifizierten Berechnung von
Referenzwerten und Steuersignalen die Rede, in E1 bis E4
und In E7 werden lediglich allgemeine Ausfihrungen zur
Regelung offenbart und hinsichtlich E9 ist nicht
erkennbar, i1n welcher Beziehung diese Druckschrift zur
technischen Lehre der Erfindung steht. Im Ubrigen wurde
nicht dargelegt, dass die Druckschrift E4 vor dem
Prioritatstag des Patents offentlich zuganglich war.

Zusatzlich vertrat die Beschwerdefihrerin die Auffassung,
die Einspruchsabteilung habe mehrere Verfahrensfehler

begangen.

2143.D
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1X. Die Beschwerdegegnerin stutzte ihren Antrag auf folgende
Argumente:

Die Druckschriften E8 und E9 belegen die mangelnde
Neuheit bzw. mangelnde erfinderische Tatigkeit eines bis
in den Stand der Technik verallgemeinerten
Hauptanspruchs im Einspruchspatent und sind als relevant

zuzulassen.

Anspruch 1 des Hauptantrags beschreibt die klassische
Regelungstechnik in bekannten Regelungsverfahren, wobei
das Stellglied im Ublichen regelungstechnischen Sinne
definiert wird. Die Ermittlung von Ist-Werten, der
Vergleich mit Referenzwerten und die Bestimmung einer
StellgroRe zur Regelung der Parameter in Richtung auf
den vorgegebenen Soll-Wert entsprechen regelungs-
technischem Grundwissen. Auch die Auswahl aus mindestens
zweil verschiedenen StellgrofRen (Regelung mit Bereichs-
aufspaltung, siehe Dokument E4) ist aus mehrstufigen
Regelkreisen lehrbuchmalRig bekannt. Die Stellgrolien
unterscheiden sich dabei ublicherweise betragsmaflig, um
z.B. verschiedene Regelcharakteristika zu erreichen.
Dass die Stellgrolle auf den Signal-Parameter Uber ein
Stellglied zur Regelung auf Soll-Werte wirkt, beschreibt
nochmals die bekannte Wirkung von Regelkreisen.

Dokument E8 beschreibt bereits den bekannten Regelkreis
der Signale iIn Inkrementalgebern mit mehrfachen
Hinweisen auch auf betragsmalige unterschiedliche
StellgroRen. Die Realisierung eines Stellglieds als
programmierbarer Verstarker, um im Regelkreis
betragsmalRig unterschiedliche StellgrolRen vorzusehen,

wird vom Fachmann als eine Auswahl per Programmierung

2143.D
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angesehen. Es ist dabei unerheblich, ob die Programmier-
moglichkeit das gesamte Wertespektrum der
digital/analogen Wandlung zulasst oder diese Auswahl auf
eine bestimmte Anzahl von StellgrofRen begrenzt. Auch ein
programmierbarer Verstarker stellt entsprechend der
Auflidsung der Digital/Analog-Wandlung nur eine bestimmte
Anzahl vorgegebener StellgrolRen zur Verflgung,
ublicherweise mehr als andere hardwaretechnische

Realisierungen, z. B. durch einen Wahlschalter.

Es i1st auch anzumerken, dass der Zahler bereits in
Dokument E6 erwahnt wird und die Schrittweiten vom
Fachmann mitgelesen werden mit dem Grundwissen z.B. von

Losungen mit SAR-Wandlern (Succesive Approximation).

Im Anspruch 1 und in den nachfolgenden sechs Unter-
ansprichen ist von einer Realisierung der Stellgrolle
durch Zahler Uberhaupt nicht die Rede; es wird der
Regelkreis schlechthin - wenn auch zweistufig - fir ein

ebenfalls bekanntes Regelungsproblem beschrieben.

Die Beschwerdegegnerin weist derartig verallgemeinerte
Anspruche iIn seiner Initiative fur mehr Patentqualitat
der Spezies der "Verallgemeilnerungspatente'™ zu. Darin
wird Lehrbuchwissen sprachlich verkompliziert und
verklausuliert dargestellt, so dass es Prufungshirden
nehmen kann und In Patentklagen auslegbar wird. Im Sinne
des Patentgesetzes fordert die Beschwerdegegnerin hier
Klarheit und eindeutige Nomenklatur als Bringschuld des
Anmelders und als Gegenleistung zum beanspruchten
Monopol . Letztlich sind derartige Verallgemeinerungen
als unzulassig bezuglich Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit zu verwerfen und Patente auf konkrete

Ausfuhrungsformen und Realisierungen zu begrenzen. Dass
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dabei die Moglichkeit zur Umgehung des gewahlten
technischen Ansatzes steigt, ist durchaus Im Sinne des
Patentgesetzes und zum Nutzen der marktwirtschaftlich
orientierten Industriegesellschaft.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Zulassigkeit des Einspruchs

2.1 Die Beschwerdefihrerin hat geltend gemacht, dass keiner

2143.D

der in der Einspruchsschrift genannten Einspruchsgrinde
(mangelnde Neuheit und fehlende erfinderische Tatigkeit)
substantiiert vorgetragen worden sei, so dass der
Einspruch entgegen der Auffassung der Priufungsabteilung
unzulassig sei. Da die Einspruchsschrift vor
Inkrafttreten des revidierten Europaisches Ubereinkommen
eingereicht wurde, gelten fiur die Beurteilung der
Zulassigkeit des Einspruchs die Rechtvorschriften des
EPU 1973 und insbesondere die der Regel 55 c¢) EPU 1973,
denn - wie in der Entscheidung T 1366704, Punkt 1.2
betont - ist die Befugnis zu einer Verfahrenshandlung
auf der Grundlage des zum Zeitpunkt dieser Handlung
herrschenden Rechtes zu entscheiden.

Es stellt sich daher die Frage, ob im Einspruchs-
schriftsatz "'die Angaben der zur Begrindung vorge-
brachten Tatsachen und Beweismittel'™ im Sinne der

Regel 55 c¢) EPU 1973 so ausreichend angegeben sind, dass
die angefuhrten Einspruchsgrinde und ihre
Stichhaltigkeit von der Einspruchsabteilung und von der
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Patentinhaberin richtig verstanden werden koénnen (vgl.
T 222/85, 0J EPO 1988, 128, Punkte 4 und 5).

Im Einspruchsschriftsatz wurde nach einer Auflistung der
Merkmale des Patentanspruchs 1 unter erganzender
Bezugnahme auf Figur 1 der Patentschrift behauptet, dass
- so wortlich - "sowohl der Wortlaut des Anspruchs 1 als
auch das Flussdiagramm in Figur 1 beschreiben bzw.
zeigen einen Ublichen Regelkreis und gehdren zum
Grundlagenwissen eines Regeltechnikers/Ingenieurs'. Es
folgten mehrere aus den Entgegenhaltungen E1 bis E4 und
E7 zitierten technischen Definitionen des Begriffes
"Regelung', wonach eine Regelung im Wesentlichen ein
Vorgang ist, bei dem eine bestimmte GrolRe (Regelgrolle)
erfasst wird, dessen Wert (Ist-Wert) gemessen, mit einem
festgelegten Wert (Soll-Wert) verglichen und die GroRRe
so geandert wird, dass Storungen ausgeglichen werden.
Hier wird entgegen der Auffassung der Beschwerdefihrerin
ein erster erkennbarer Bezug zu Merkmalen des

Anspruchs 1 des Streitpatents hergestellt, der in erster
Linie auf ein Regelungsverfahren gerichtet ist, das die
Ermittlung des Ist-Wertes eines Signal-Parameters
(Merkmal a)), den Vergleich des Ist-Wertes mit
vorgegebenen Referenzwerten (Merkmal b)) und die
Bestimmung einer StellgroRe zur Regelung des Signal-
Parameters in Richtung auf einen vorgegebenen Soll-Wert
(Merkmale c¢) und d)) umfasst.

Kern des im Anspruch 1 definierten Regelungsverfahrens
iIst die Bestimmung der StellgrolRe zur Regelung des

Signal-Parameters. Laut Anspruch 1 wird die Stellgrofie
in Abhangigkeit von der Relativlage des Ist-Wertes des
Signal-Parameters zu den Referenzwerten aus mindestens

zwel vorgegebenen, sich betragsmalRig unterscheidenden
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StellgroRen ausgewahlt (Merkmal c)). Der Einspruchs-
schriftsatz nimmt zwar nicht explizit Bezug auf diese
Merkmale, diese werden aber implizit in der darauf-
folgenden Passage der Einspruchsschrift abgehandelt,
welche wie folgt lautet: "Eine Regelung mit
Bereichsaufspaltung ist ebenfalls aus Literaturstelle
[E4], Teil 4, Seite 8, bekannt. Sie i1st eine Regelung,
bei der der gesamte Stellbereich abgedeckt wird, die von
einem oder mehreren Reglern beeinfluRt werden. Teil 5,
Seite 4, der Literaturstelle [E4] definiert das
Parametrieren, was bedeutet, den Parametern von
Funktionseinheiten oder Programmbausteinen eines
Regelungs- oder Steuerungssystems Werte zuzuweisen,
welche ein gewlnschtes Verhalten bewirken. Letztendlich
ist in der gleichen Literaturstelle, Teil 5, Seite 9,

Punkt 4.1.3.2, die Mehrpunktregelung beschrieben.™

Diese Ausfiuhrungen der Einsprechenden befassen sich -
auch wenn nur implizit und kurz - mit der beanspruchten
Bestimmung der StellgroRe zur Regelung des Signal-
Parameters und ermoglichen nach Auffassung der Kammer
eine Untersuchung der Frage, ob sie in sich schliUssig
sind und die Patentierbarkeit des beanspruchten
Gegenstandes in Frage stellen konnen. Daher enthalt der
Einspruchsschriftsatz nach Auffassung der Kammer eine
hinreichende Auseinandersetzung des Kerns der Erfindung
mit dem Inhalt der Druckschrift E4. Eine nadhere
Untersuchung, ob tatsédchlich die Ausfihrungen im
Einspruchsschriftsatz die Patentierbarkeit des
Gegenstandes des Anspruchs 1 iIn Frage stellen -
insbesondere ob die im Dokument E4 offenbarte "Regelung
mit Bereichsaufspaltung” bzw. "Mehrpunktregelung' die
Auswahl eilner aus mindestens zwei vorgegebenen, sich

betragsmédlRig unterscheidenden StellgroRen nach
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Anspruch 1 vorwegnimmt oder zumindest nahelegt -, ist
nicht im Rahmen der Beurteilung der Zulassigkeit des
Einspruchs, sondern erst bei der Uberprifung der
sachlichen Begrundetheit des Einspruchs durchzufuhren.

Der Beschwerdefuhrerin ist zwar zuzustimmen, dass die
oben erwahnten Passagen des Einspruchsschriftsatzes
nicht ausdricklich angeben, nach welchem der genannten
Einspruchsgrinde (fehlende Neuheit und mangelnde
erfinderische Tatigkeit) der Gegenstand des Anspruchs 1
als nicht patentfahig zu gelten hatte. Es ergibt sich
jedoch aus dem Zusammenhang, dass die Ausfuhrungen in
den erwahnten Passagen des Einspruchsschriftsatzes
zumindest unter den Einspruchsgrund der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU 1973)

subsumierbar sind und dieser substantiiert wird.

Damit sind die einschlagigen Tatsachen und Beweismittel
fUr ein richtiges und objektives Verstandnis des
Vorbringens der Einsprechenden im Bezug auf mindestens
den Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen
Tatigkeit - wenn auch knapp - ausreichend angegeben. Der
Beschwerdefuhrerin ist zwar zuzustimmen, dass der
Einspruchsschriftsatz sich nicht mit samtlichen
Merkmalen des Anspruchs 1 ausdricklich und explizit
auseinandersetzt, insbesondere nicht mit der von der
Patentinhaberin als wesentlich betrachteten Auswahl der
StellgroRe aus mindestens zwel vorgegebenen, sich
betragsmalRig unterscheidenden StellgroRen. Dieser Mangel
reicht jedoch nicht aus, im vorliegenden Fall die
Zulassigkeit des Einspruchs in Frage zu stellen. Solange
sich der Einspruchsschriftsatz mit dem wesentlichen
Gehalt der im Anspruch 1 definierten Erfindung

auseinandersetzt, besteht keine absolute Notwendigkeit,
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samtliche Merkmale des angegriffenen Patentanspruchs zu
behandeln (vgl. T 134/88, Punkt 4.4, T 2/89 (0J EPO 1991,
51), Punkt 5, und T 1097/98, Punkt 2).

Das weitere Vorbringen der Beschwerdefuhrerin, wonach
vor der Einspruchsfrist keine Beweise fur die
rechtzeitige Veroffentlichung des Dokuments E4 erbracht
worden ist, reicht ebenfalls nicht aus, die Zulassigkeit
des Einspruchs in Frage zu stellen, da erstens die
Beweiswirdigung, ob das Dokument tatséchlich
vorveroffentlicht ist, nicht die Zulassigkeit des
Einspruchs, sondern dessen sachlichen Begrindetheit
berihrt (siehe T 234/86 (0J EPO 1989, 79), Punkt 2.4 und
T 782/04, Punkt 3.2), und zweitens Dokument E4 eine DIN-
Norm betrifft, die als allgemein offentlich zuganglich
gilt und deren Veroffentlichungstag unmittelbar

nachweisbar ist.

Nach alledem kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass die
an sich knappen Ausfihrungen der Einsprechenden im
Einspruchsschriftsatz zur Frage der erfinderischen
Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 soweit
ausreichend verstandlich und vollstandig sind, dass eine
Prufung i1hrer materiell-rechtlichen Begrundetheit
eingeleitet werden kann. Daher sind die Erfordernisse
der Regel 55 c¢) EPU 1973 zumindest fur den
Einspruchsgrund der fehlenden erfinderischen Tatigkeit
des Gegenstandes des Anspruchs 1 erfullt.

Angesichts des Vorangehenden und In Anbetracht der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach ein
Einspruch grundsatzlich schon dann zuléassig ist, wenn
mindestens einer der Einspruchsgrinde (siehe z.B.

T 653799, Punkte 1 bis 3) im Hinblick auf mindestens
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einen der unabhéangigen Anspriche (siehe z.B. T 114/95,
Punkte 1.2 bis 1.4) die Erfordernisse der Regel 55 c)
EPU 1973 erfullt, erubrigt sich die Priufung der Frage,
ob der Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit von den
Anspriche 1 und 15 und der Einspruchsgrund der fehlenden
erfinderischen Tatigkeit von unabhangigen Anspruch 15 im
Einspruchschriftsatz ausreichend substantiiert wurden.

Da aber wahrend des erstinstanzlichen Einspruchs-
verfahrens sowohl die Neuheit der unabhangigen
Patentanspriche 1 und 15 als auch die erfinderische
Tatigkeit des Patentanspruchs 15 behandelt wurden (siehe
z.B. die in dem Bescheid vom 15.02.2005 dargelegte
vorlaufige Stellungnahme der Einspruchsabteilung), sind
diese Grunde auch im Beschwerdeverfahren zu

bericksichtigen.

2.4 Die Kammer kommt aus den oben angefihrten Grinden zu dem

Schluss, dass der Einspruch zulassig war.

3. Verspatet eingereichte Dokumente E8 und E9

Die Beschwerdefuhrerin hat wdhrend des Beschwerde-
verfahrens an i1hrem bereits erstinstanzlich gestellten
Antrag festgehalten, die Druckschriften E8 und E9 nicht
zuzulassen. Diese Dokumente wurden mit dem Brief vom
13.05.2005, d.-h. ca. einen Monat vor der erstinstanz-
lichen mindlichen Verhandlung, von der Beschwerde-
gegnerin eingereicht und von der Einspruchsabteilung in

das Verfahren zugelassen.

Die Eilnspruchsabteilung hat es fur gerechtfertigt
gehalten, die Dokumente zuzulassen, da sie sie fur

relevant gehalten hat und die Patentinhaberin

2143.D
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ausreichende Zeit hatte, sich mit den Dokumenten zu
befassen (Protokoll, Punkt 3 und Entscheidung,

Punkt 2.1). AulRBerdem hatte die Beschwerdegegnerin -
anders als von der Beschwerdefuhrerin behauptet - die
mogliche Relevanz der Dokumente, obwohl sehr kurz,
jedoch ausreichend dargelegt (siehe Brief von
13.05.2005). Unter diesen Umstanden ist es fur die
Kammer nicht ersichtlich, dass die Einspruchsabteilung
ihr Ermessen nach Artikel 114(2) EPU 1973 uberschritten
bzw. fehlerhaft ausgelbt hatte. Daher kann dem Gesuch
der Beschwerdefuhrerin, die Zulassung der Dokumente E8
und E9 durch die Einspruchsabteilung in das Verfahren

riackgangig zu machen, nicht gefolgt werden.

Neuheit und erfinderische Tatigkeit

Patentanspruch 1

Die Neuheit des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 war
am Ende des erstinstanzlichen Einspruchsverfahrens nicht
mehr bestritten. Wahrend des Beschwerdeverfahrens hat
die Beschwerdegegnerin zwar behauptet, dass die
Dokumente E8 und E9 "die mangelnde Neuheit bzw.
mangelnde erfinderische Tatigkeit eines bis in den Stand
der Technik verallgemeinerten Hauptanspruchs im
Einspruchspatent™ belegen. Diese Ausfihrungen wurden
jedoch nur im Rahmen der Diskussion der Zulassigkeit der
Im erstinstanzlichen Verfahren nachgereichten Dokumente
E6 und E8 gemacht und der Einwand fehlender Neuheit
wurde hingegen nicht erhoben bzw. substantiiert. Die
Kammer sieht keinen Grund, einen anderen Standpunkt
einzunehmen. Daher erubrigen sich weitere Ausfuhrungen

hierzu.
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Es 1st unbestritten, dass Dokument E6 den
nachstliegenden Stand der Technik darstellt. Das
Dokument offenbart ein Verfahren zur Korrektur sowohl
von Amplituden- als auch von Offset-Fehlern zweier
sinusftormiger Signale S1 und S2 (Zusammenfassung). Dabei
werden die Signale Uber Schwellwertstufen (Komparatoren
K11, K21) bewertet, um Amplituden-Abweichungen zu
detektieren, und sofern ermittelt wird, dass die
Amplitude des Signals S1 im Hinblick auf den
vorgegebenen Amplituden-Soll-Wert zu grol3 bzw. zu klein
ist, wird ein erster Zahler Z12 um einen Wert 1" in
seinem Zahlerstand verringert bzw. erhoht (Spalte 2,
Zeilen 40 bis 52, Spalte 3, Zeile 52 bis Spalte 4,
Zeile 47). In gleicher Weise wird fur das Signal S2
einen zweiten Zahler Z21 angesteuert. Die Ausgangsignale
der Zahler zeigen anhand ihrer digitalen Zahlwerte an,
inwieweit die Amplitude der Signale S1 und S2 einer
Korrektur bedurfen und werden jeweils einem Differenz-
glied D1 bzw. D2 einer Regelschleife zur Regelung der
Amplituden der Signale auf den vorgegebenen Soll-Wert
zuruckregelnd zugeleitet (Spalte 4, Zeile 48 bis

Spalte 5, Zeile 8). In ahnlicher Weise werden Offset-
Fehler der Signale S1 und S2 ermittelt und zur Offset-
Fehlerausregelung der Signale verwendet.

In der angefochtenen Entscheidung vertrat die
Einspruchsabteilung die Auffassung, dass die Inkremente
+ 1 und - 1, die auf den Zadhler Z12 und Z21 einwirken,
als StellgroRe 1m Sinne von Patentanspruch 1 verstanden
werden konnten, d.h. als StellgrofRe zum Einwirken auf
den Signal-Parameter (Amplitude) Uber ein Stellglied
(Differenzglied D1), um den Signal-Parameter in Richtung
des vorgegebenen Soll-Wertes einzuregeln. Die

Einspruchsabteilung war aber der Auffassung, dass auch
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die Ausgangsignale der Zahler Z12 und Z21 als
StellgroRen I1m Sinne von Patentanspruch 1 verstanden
werden konnen. Da das Ausgangssignal eines Zahlers ein
diskreter und damit vorgegebener Zahlwert ist und es
offensichtlich verschiedene Zahlerwerte gibt, deren
endliche Anzahl durch die Grof3e des Zahlers bestimmt
wird, gelangte die Einspruchsabteilung zu dem Schluss,
dass sich die beanspruchte Auswahl der Stellgrofe aus
mindestens zweil vorgegebenen, sich betragsmalig
unterscheidende StellgroélRen in naheliegender Welse aus
dem allgemein Fachwissen und damit das beanspruchte
Verfahren in naheliegender Weise aus dem Stand der

Technik ergéaben.

Die Kammer kann sich der Analyse und der daraus
resultierenden Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung
nicht anschlieen, denn auch wenn in der Druckschrift E6
die Ausgangssignale der Zahler Z12 und Z21 als digitale
rickregelnde StellgrofRen vorgesehen sind (Spalte 2,
Zeile 40 bis Spalte 3, Zeile 19 und Spalte 4, Zeile 48
ff.), steht die Auslegung des Dokuments E6 durch die
Einspruchsabteilung, wonach die Ausgangsignale der
Zahler Z12 und Z21 auch StellgrofRen im Sinne des
Patentanspruchs 1 darstellen kdnnen, nicht im Einklang
mit dem Inhalt der Entgegenhaltung. Erstens werden in
der Druckschrift E6 die Ausgangsignale der Zahler Z12
und Z21 durch kumulative Addition der Inkremente + 1 und
- 1 tatsachlich berechnet (Spalte 4, Zeilen 30 bis 50)
und nicht - wie beansprucht - ausgewahlt. Zweitens wird
in der Regelschleife des Dokuments E6 jedes der
aufeinanderfolgenden Ausgangsignale der Zahler Z12 und
Z21, die sich aus der kumulativen Addition von
Inkrementen ergeben, nicht - wie beansprucht - 1in

Abhéngigkeit von der Relativlage des Ist-Wertes des



2143.D

- 20 - T 1279/05

einzuregelnden Signal-Parameters zu den Referenzwert
ermittelt, sondern in Abhangigkeit von der Relativlage
des Ist-Wertes des Signal-Parameters, der mit dem
vorangehenden Ausgangsignal in Richtung des vorgegebenen
Soll-Wertes bereits eingeregelt wurde.

Daher stimmt die Kammer mit der Auffassung der
Beschwerdefiuhrerin Uberein, dass nur die Inkremente oder
Schrittweite der Zahler + 1 und - 1, welche auf den
Zahler 712 und Z21 einwirken, als auszuwédhlende
StellgroRe im Sinne von Patentanspruch 1 zu betrachten
sind, nicht jedoch der Zahlerstand bzw. die
Ausgangsignale der Zahler. Diese Schlussfolgerung ergibt
sich nicht nur auf einer wortlichen Auslegung des
Patentanspruchs 1, sondern steht auch im Einklang mit
dem Gesamtinhalt der Streitpatentschrift. So wird im
Fall einer Realisierung einer StellgroRe mittels eines
Zahlers unter einer auszuwahlenden StellgroRRe
ausschlielllich die Schrittweite eines Zahlers verstanden
(siehe z.B. abhangige Anspriche 8 und 12 in Verbindung
mit der entsprechenden Beschreibung, insbesondere Absatz
[0037]), nicht aber der Zahlerstand des entsprechenden
Zahlers, bei dem es sich um eine aus der ausgewahlten
StellgroRe in Form einer Schrittweite durch Berechnung
abgeleitete GrolRe handelt.

Aus dem Vorstehenden folgt auch unmittelbar, dass in der
Entgegenhaltung E6 die auf den Z&hler einwirkenden
inkrementalen StellgrofBRen + 1 und - 1 betragsmaliig
identisch sind und sich lediglich im Vorzeichen
unterscheiden. Die Verwendung und die Auswahl sich
betragsmalRig unterscheidender StellgroRen im Sinne des
Patentanspruchs 1 wird somit in der Druckschrift E6

weder explizit noch implizit offenbart.
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Die Verwendung von vorgegebenen, sich betragsmallig
unterscheidenden Regelungs-StellgrolRen ermoglicht auf
einfache Weise eine schnellere Ausregelung von grol3eren
Schwankungen der Signal-Parameter und eine Minderung von
Uberschwingungen der Regelung bei kleinen Schwankungen
(Absatze [0005] bis [0007], [0021] und [0074] bis [0077]
der Patentschrift).

Die Beschwerdegegnerin hat geltend gemacht, dass die
Entgegenhaltung E8 den bekannten Regelkreis der Signale
in Inkrementalgebern mit mehrfachen Hinweisen auch auf
betragsmalRige unterschiedliche StellgroélRen beschreibt.
Allerdings offenbaren die von der Beschwerdegegnerin
zitierten Passagen nur, dass eine StellgroRe fur ein
jeweiliges Stellglied zur Ausregelung von Amplituden-
schwankungen zweier periodischen Signale (Zusammen-
fassung) mittels einer Schaltungsanordnung erzeugt
(Spalte 3, Zeilen 5 bis 10 und 18 bis 20) bzw. mittels
eines programmierbaren Verstérkers verandert wird
(Spalte 4, Zeilen 18 bis 20, 27 bis 29 und 45 bis 48,
Spalte 7, Zeilen 1 bis 5, und Spalte 8, Zeilen 30 bis
35). Auch ist eine Auswahl aus vorgegebenen Stellgrof3en
dem Dokument E8 nicht zu entnehmen, geschweige denn
Hinweise auf eine Technik zur schnelleren Ausregelung
von grofRere Schwankungen der Signale bzw. zur Minderung
von Uberschwingungen der Regelung bei kleinen
Schwankungen, die mit einfachen Mitteln - insbesondere
ohne programmierbare Verstarker oder komplexe
Schaltungsanordnungen - auskommt.

Die Beschwerdegegnerin hat ferner geltend gemacht, dass
die Auswahl aus mindestens zwei verschiedenen

StellgroRen "aus mehrstufigen Regelkreisen lehrbuchmaliig
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bekannt™ sei, allerdings ohne nahere Erklarung oder
konkrete Angabe entsprechender Beweismittel.
Insbesondere gibt der vorhandene Stand der Technik
keinerleir Hinweise auf eine Auswahl einer Stellgroél3e aus
vorgegebenen, sich betragsméflig unterscheidenden
StellgroRen Im Sinne des Patentsanspruchs 1. So
offenbaren die Druckschriften E1, E2, E3 und E7 Ubliche
Regelungstechniken, ohne auf vorgegebene, sich
betragsmalRig unterscheidende StellgrolRen einzugehen. In
E5 werden Steuersignale jedes Mal aus neu zu
berechnenden digitalen Referenzwerten ermittelt

(Spalte 4, Zeilen 2 bis 49), in E4 (veroffentlicht in
Februar 1994, siehe nachgereichtes Deckblatt zu Teil 4
von den Normen der Reihe DIN 19 226) werden verschiedene
Regelungstechniken offenbart, wie z.B. die Regelung mit
Bereichsaufspaltung (Teil 4, Seite 8, Punkt 4.9) und die
Mehrpunktregelung (Teil 5, Seite 9, Punkt 4.1.3.2), und
in E9 wird eine Optimierungstechnik zur Korrektur von
periodischen Signalen eines inkrementalen
Positionsmesssystems offenbart (Zusammenfassung und
Anspruche 1 und 8). Es ist anhand der Ausfihrungen der
Beschwerdegegnerin aber nicht erkennbar, welchen Bezug
diese Offenbarungen zum beanspruchten Regelungsverfahren
haben, das eine Auswahl einer StellgrofRe aus
vorgegebenen, sich betragsmaflig unterscheidenden
StellgroRen erfordert.

Die allgemeinen Ausfihrungen der Beschwerdegegnerin zu
"Veral lgemeinerungspatenten™ bzw. zu "mehr Patent-
qualitat” koénnen aufller Betracht bleiben, da nach
Artikeln 52(1), 54 und 56 EPU die materielle
Patentierbarkeit einer Erfindung nicht in Abrede
gestellt werden kann, wenn im Lichte des aktenkundigen

Standes der Technik die Vorwegnahme bzw. das Naheliegen



4.1.5

4.2

2143.D

- 23 - T 1279/05

der beanspruchten Erfindung fir den Fachmann nicht

nachgewiesen ist.

Die Kammer kommt aus den oben angefuhrten Grinden zu dem
Schluss, dass der Fachmann durch den im Einspruchs-
verfahren zitierten Stand der Technik keinerlei Anregung
erhalt, zum Erreichen der erfindungsgeméll zu erzielenden
Wirkung (Punkt 4.1.4 oben) eine Auswahl der Stellgrole
aus vorgegebenen, sich betragsmaflig unterscheidenden
StellgroRen in Abhangigkeit von der Relativlage des Ist-
Wertes des Signal-Parameters zu den Referenzwerten
vorzunehmen. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit
auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des

Artikels 56 EPU 1973.

Anspriche 2 bis 26

Der unabhangige Anspruch 15 ist auf einer Schaltungs-
anordnung zur Korrektur von periodischen Signalen eines
inkrementalen Positionsmesssystems gerichtet, die u.a.
Mittel aufweist, deren funktionelle Merkmale im
Wesentlichen jeweils den Schritten des Verfahrens nach
Anspruch 1 entsprechen. Da der Stand der Technik fur die
Kombination der Schritte des Verfahrens nach Anspruch 1
keine Anregung gibt (Punkt 4.1 oben), ist auch die
Kombination bzw. die Zusammenwirkung der strukturellen
und funktionellen Merkmale der Vorrichtung nach
Anspruch 15 neu und nicht nahe gelegt. Der Gegenstand
des unabhadngigen Patentanspruchs 15 ist daher neu und
beruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit

(Artikel 56 EPU 1973).

Die abhangigen Anspriche 2 bis 14 und 16 bis 26

betreffen besondere Ausfihrungsarten des Gegenstands
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nach Anspruch 1 bzw. Anspruch 15. Deren Gegenstand ist
daher ebenfalls neu und beruht auch auf einer
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU 1973).

Der Gegenstand des angefochtenen Patents stellt daher
eine patentfahige Erfindung im Hinblick auf Artikel 52
(1) EPU dar, so dass die Einspruchsgrinde gemaR
Artikel 100 a) EPU 1973 nicht durchgreifen. Die
Beschwerdekammer ist deshalb der Meinung, dass die
genannten Einspruchsgrinde der Aufrechterhaltung des
Streitpatents im Umfang der erteilten Anspriche nicht
entgegenstehen (Artikel 101(2) EPU).

wahrend des Beschwerdeverfahrens hat die Beschwerde-
fuhrerin das Vorliegen mehrerer Verfahrensmangel im
erstinstanzlichen Verfahren geltend gemacht. Allerdings
hat die Beschwerdefuhrerin keinen Antrag auf Zuruick-
erstattung der Beschwerdegebihr gestellt. Dass die
Rickzahlung der Beschwerdegebihr auf Grund eines
wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entsprache
(Regel 67 EPU 1973), wurde auch von keiner Seite
behauptet. Auflerdem kann die Kammer in den von der
Beschwerdefiuhrerin geriugten Verfahrensméngeln keinen
wesentlichen Verfahrensmangel erkennen, der aus Grinden
der Billigkeit die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr
gemal Regel 67 EPU 1973 rechtfertigen wiirde. Daher liegt
kein Grund zur nédheren Untersuchung der behaupteten

Verfahrensmangel vor.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird wie erteilt aufrechterhalten.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
M. Kiehl A. G. Klein

2143.D



