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Sachverhalt und Antrage

Die am 18. Juli 2008 unter gleichzeitiger Bezahl ung der
Beschwer degebihr ei ngel egt e Beschwerde der Patentinhaberin
(Endress + Hauser GrbH und Co. KG richtet sich gegen die am
8. Mai 2008 zur Post gegebene Zwi schenent schei dung der

Ei nspruchsabt ei | ung, das Patent in geadndertem Unfang auf der
Basis eines ihr vorgelegten Hi | fsantrags aufrechtzuerhalten.
Di e Beschwer debe- grindung wurde am 17. Sept enber 2008

ei ngerei cht.

Der Ei nspruch der Einsprechenden (i f m el ektronic gnbh)
stitzte sich auf den Gund des Artikels 100 a) EPU 1973, der
i mHi nblick auf fehl ende Neuheit und mangel nde erfinderische
Tatigkeit (Artikel 52 (1), 54 (1) (2) und 56 EPU 1973)
substantiiert wurde. Der Einspruch der Ei nsprechenden bezog
si ch zunachst auf Dokunente D1 bis D8. Im Laufe des

Ei nspruchsverfahrens wurde von der Ei nspruchsabteil ung von
Ant s wegen noch auf ein Dokunent D9 verw esen und von der

Ei nsprechenden ei n Dokunent D10 ei ngereicht.

Di e von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltene Fassung des
Pat ents unfasste die fol genden Unterl agen :

Anspruch 1 eingereicht als Hlfsantrag |V am 21. Januar 2008;
Beschrei bung Seiten 4 bis 11 der Patentschrift und Seiten 1
la, 2, 2a und 3, eingereicht am21. Januar 2008; und

Figuren 1 bis 13 der Patentschrift.

Der Anspruch 1 hat fol genden Wrtl aut

"1. Verfahren zur zeitdi skreten Messung ei ner Reaktanz (G,
bei wel chem Verfahren di e Reaktanz (Gy durch eine
t akt gest euerte Generatorvorrichtung (12) nit einer
el ektri schen Spannung, einem el ektrischen Strom oder einer
el ektri schen Ladung angeregt wird und

ei ne taktgesteuerte Auswertevorrichtung (14) ein
Ausgangssi gnal al s Funktion der zu nmessenden Reaktanz (Gy aus
zei tdi skreten Abtastwerten der el ektrischen Spannung, des
el ektri schen Stroms oder der el ektrischen Ladung erzeugt,
wobei die Generatorvorrichtung (12) und die
Auswertevorrichtung (14) mttels eines Taktsignals (S) im
gl ei chen Takt gesteuert werden,
wobei das Taktsignal (S) ein Rechtecksignal ist, das
abwechsel nde Phasen ¢; und ¢, hat, und
wobei der die Generatorvorrichtung (12) und die
Auswertevorrichtung (14) steuernde Takt in gleicher Wise
durch eine Frequenz- oder Phasennodul ation variiert wrd,
wobei
di e zu nessende Reaktanz ein kapazitiver Sensor nit einer
Kapazitat (Gy) ist, die in jeder Phase ¢; des Taktsignals (9S)
auf eine Referenzspannung (Vg aufgeladen und in jeder Phase ¢,
[des] [sic!] Taktsignals (S) in eine Referenzkapazitat ()
entl| aden wird, und
dalR [sic!] die Referenzkapazitat (G lediglich in jeder Phase
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», des Taktsignals (S) entladen wird."

V. Di e Ei nspruchsabteilung bezog sich in ihrer Entscheidung auf
di e Dokunmente :
D1 DE- A- 197 01 899 und
D10 : DE- C- 34 13 849.

Dabei erachtete sie die Gegensténde der unabh&dngi gen
Vorrichtungsanspriche des i hr vorliegenden Hauptantrags sow e
der damaligen Hilfsantrage | bis Ill als dem Fachmann durch
di e Lehre des Dokunents D1 nahegel egt.

Dengegentber sah si e ausgehend von der Lehre des Dokunents
D10 die Patentfahigkeit des als Hilfsantrag |V beanspruchten
Verfahrens in der Frequenz- oder Phasennodul ati on des die
Messvorrichtung steuernden Taktsignals sow e i nsbesondere in
der MaBnahme, di e Referenzkapazitat lediglich in jeder Phase
des Taktsignals zu entl aden.

V. Mt der Beschwerdebegriindung beantragte di e Patentinhaberin
die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung,
wobei mit einer spateren Ei ngabe noch di e Korrektur eines
Druckfehlers i m Anspruch 1 beantragt wurde. Hil fsweise
beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents in der
gednderten Fassung des der Ei nspruchsabteilung zur
Ent schei dung vor gel egt en Hauptantrags vom 21. Januar 2008.

VI . D e Beschwerdef dhrerin wurde auf ihren Antrag am 29. Mirz
2010 zu einer mindlichen Verhandl ung gel aden. In einer die
Ladung begleitenden Mtteilung gemaR Art. 15 (1) der
Ver f ahr ensor dnung der Beschwer dekamrern (VOBK) wi es die
Kanmmer darauf hin, dass einer Uberprifung des
Ver f ahrensanspruchs in der von der Ei nspruchsabteil ung
aufrechterhal tenen Fassung das Verbot der reformatio in peius
ent gegenst ehe. Zum Gegenst and des Hauptantrags und der
Vorrichtungsanspriiche des Hil fsantrags verw es di e Kamrer
noch auf das Dokunent :

D2 DE- A- 35 44 187.

VIT. Mt Schriftsatz vom 7. Juni 2010 | egte die Beschwerdegegnerin
neue Hilfsantrdge | und Il an Stelle des vorausgegangenen

Hi | fsantrags vor.

VI1l1. D e Beschwerdegegnerin beantragte mt Ei ngaben vom 28. Juni
2010 und 30. Juni 2010 di e Beschwerde als unzul 4ssig zu
verwerfen. Sie vertrat die Auffassung, dass die
Pat enti nhaberin nicht beschwert sei, da sie in der niindlichen
Ver handl ung vor der Ei nspruchsabteilung ihren urspringlichen
Hi | fsantrag |V zum ei nzi gen Antrag gemacht habe.

I m Ubrigen kiindi gte di e Beschwerdegegnerin an, dass, sollte
es bei der anberaunten mindlichen Verhandl ung bl eiben, sie in
di eser nicht vertreten sein werde.

I X. Di e nmindl i che Verhandlung fand am 7. Juli 2010 i n Abwesenheit
der Beschwerdegegnerin statt.
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I n der Verhandl ung wurde di e Patentfahi gkeit von
Vorrichtungsansprichen auf der Basis der erteilten

Pat ent anspriche 6 und 7 sow e des Ausf ihrungsbei spiels der
Figur 2 des Patents imH nblick auf eine Konbination der
Lehre des Dokunments D2 bezi ehungswei se D10 nmit derjeni gen des
Dokunents D1 diskutiert. Al's Ergebnis dieser D skussion
beantragte di e Beschwerdefdhrerin di e Auf hebung der

angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhaltung des
Pat ents in geandertem Unfang auf der Grundl age eines in der
mindl i chen Ver handl ung vom 7. Juli 2010 al s Hauptantrag

ei ngerei chten Satzes von Patentanspruchen 1 bis 13

bezi ehungswei se eines als Hilfsantrag ei ngerei chten Satzes
von Pat ent ansprichen 1 bis 5.

X. Der Anspruch 1 genaf Hauptantrag entspricht abgesehen von
ei ner sprachlichen Korrektur demvon der Ei nspruchsabteil ung
auf recht er hal t enen Verfahrensanspruch und | autet w e folgt

"1. Verfahren zur zeitdi skreten Messung ei ner Reaktanz (G,
bei wel chem Verfahren die Reaktanz (Gy durch eine
t akt gest euerte Generatorvorrichtung (12) nit einer
el ektri schen Spannung, einem el ektrischen Strom oder einer
el ektri schen Ladung angeregt wird und

ei ne taktgesteuerte Auswertevorrichtung (14) ein
Ausgangssi gnal al s Funktion der zu nmessenden Reaktanz (Gy aus
zei tdi skreten Abtastwerten der el ektrischen Spannung, des
el ektri schen Stronms oder der el ektrischen Ladung erzeugt,
wobei die Generatorvorrichtung (12) und die
Auswertevorrichtung (14) mttels eines Taktsignals (S) im
gl ei chen Takt gesteuert werden,
wobei das Taktsignal (S) ein Rechtecksignal ist, das
abwechsel nde Phasen ¢; und ¢, hat, und
wobei der die Generatorvorrichtung (12) und die
Auswertevorrichtung (14) steuernde Takt in gleicher Wise
durch eine Frequenz- oder Phasennodul ation variiert wrd,
wobei
di e zu nessende Reaktanz ein kapazitiver Sensor nit einer
Kapazitat (Gy) ist, die in jeder Phase ¢; des Taktsignals (9S)
auf eine Referenzspannung (Vg aufgeladen und in jeder Phase -,
[des] [sic!] Taktsignals (S) in eine Referenzkapazitat (G
ent| aden wird, und wobei
di e Referenzkapazitat (Cg) lediglich in jeder Phase ¢, des
Taktsignals (S) entladen wird."
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Der Anspruch 6 des Hauptantrags | autet

"6. Vorrichtung zur Durchfidhrung ei nes Verfahrens zur

zei tdi skreten Messung ei ner Reaktanz (Gy), bei welchemdie
Reaktanz (Gy durch eine taktgesteuerte Generatorvorrichtung
(12) mt einer elektrischen Spannung, einem el ektrischen Strom
oder einer elektrischen Ladung angeregt wird und eine

t akt gest euerte Auswertevorrichtung (14) ein Ausgangssignal als
Funktion der zu nmessenden Reaktanz (G, aus zeitdi skreten

Abt astwerten der el ektrischen Spannung, des el ektrischen
Strons oder der el ektrischen Ladung erzeugt, wobei die
Generatorvorrichtung (12) und die Auswertevorrichtung (14)
nmttels eines Taktsignals (S) imgleichen Takt gesteuert

wer den, wobei das Taktsignal (S) ein Rechtecksignal ist, das
abwechsel nde Phasen ¢; und ¢, hat, und wobei der die
Generatorvorrichtung (12) und die Auswertevorrichtung (14)

st euernde Takt in gleicher Wise durch ei ne Frequenz- oder
Phasennodul ati on variiert wird, welche Vorrichtung unfasst

ei ne taktgesteuerte Generatorvorrichtung zur Anregung der zu
nessenden Reaktanz nmit einer elektrischen Spannung, einem

el ektri schen Strom oder einer elektrischen Ladung, einer [sic!]
t akt gest euerten Auswerteschal tung zur Erzeugung ei nes
Ausgangssi gnal s al s Funktion der zu nessenden Reaktanz aus

zei tdi skreten Abtastwerten der el ektrischen Spannung, des

el ektrischen Stroms oder der el ektrischen Ladung, einen

Takt generator, der einen die Ceneratorvorrichtung und die
Auswert eschal tung steuernden genei nsanen Takt erzeugt, und

ei ne Steuervorrichtung zur Mdul ation der Frequenz oder der
Phase des vom Takt generator erzeugten Taktes, wobei die
Auswert eschal tung ei nen Oversanpling-A/ D-Wandl er enthalt, der
so ausgebildet ist, dass er trotz des vari abl en Ei ngangst aktes
ei n Ausgangssignal nmit konstantem Ausgangstakt liefert."”

Di e Anspriche 2 bis 5 und 7 bis 13 sind abhangi ge Anspriche.

Der Hilfsantrag besteht aus den Ansprichen 1 bis 5 des
Haupt ant r ags.

Ent schei dungsgr iinde

1.

2.

1

I m Fol genden wird auf die Vorschriften des am 13. Dezenber
2007 in Kraft getretenen EPU 2000 Bezug genonmmen, es sei denn,
die friuheren Vorschriften des EPU 1973 gelten weiter fiur vor

di esem Stichtag eingereichte Annel dungen und erteilte Patente.

Zul &ssi gkeit der Beschwerde

Di e Beschwer degegnerin brachte vor, die Patentinhaberin habe
am Ende der nundlichen Verhandl ung vor der

Ei nspruchsabt ei l ung am 21. Januar 2008 i hren bis dahin
geltenden Hlfsantrag IV in einer Uberarbeiteten Fassung als
i hren einzigen Antrag eingereicht, so dass sie durch die

Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteil ung nicht beschwert
sei. Zur Stiutzung di eser Behauptung verw es die
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Beschwer degegnerin i nsbesondere auf ZzZiffer 27 des Protokolls
di eser Verhandl ung, wonach di e Patent-inhaberin auf eine
ent sprechende Aufforderung durch den Vorsitzenden der

Ei nspruchsabt ei | ung den Anspruch in einteiliger Fassung
zusammen mt einer daran angepassten Beschrei bung vorgel egt
hatte. Als zuséatzlichen Beleg | egte di e Beschwerdegegnerin
eine mt dem Datum "21.01.08" und der Unterschrift des
Vertreters versehene Kopi e des genannten Uberarbeiteten
Anspruchs vor, in der die Uberschrift "Hilfsantrag IV
durchgestri chen und durch den Begriff "Patentanspriche"
ersetzt ist.

Di e Beschwerdefihrerin bestritt gegeniber der Kammer, in der
nundl i chen Ver handl ung vom 21. Januar 2008 vor der

Ei nspruchsabtei l ung i hren damal i gen Hauptantrag sowi e die
vorrangigen Hilfsantrage | bis Il zu irgendei nem Zeit punkt
fall engel assen zu haben. Viel nehr habe sie lediglich den

Hi | fsantrag |V auf eine entsprechende Anregung der

Ei nspruchsabtei l ung hin Uberarbeitet, um formal e Mingel zu
beseitigen, die dessen Gewadhrbarkeit entgegenstanden. D e von
der Beschwerdegegnerin als Beleg fir eine Ricknahmne
vorrangi ger Antrage gesehene Streichung der Angabe

"H | fsantrag | V' und deren Ersatz durch di e Angabe

"Pat ent anspr iiche" di enten ausschlielllich der Bereitstellung
des fiur den Druck eines geanderten Patents erforderlichen
Druckexenpl ar s.

Di e Beschwerdekammer sieht kei nen Anl ass, an den Angaben der
Beschwer def Uhrerin zu zwei feln. Weder das Protokol | der
nundl i chen Ver handl ung vom 21. Januar 2008 vor der

Ei nspruchsabt ei | ung noch di e angef ocht ene Ent schei dung geben
ei nen H nwei s darauf, dass di e BeschwerdefUhrerin zu

i rgendei nem Zei t punkt des Ei nspruchsverfahrens auf ihre
vorrangi gen Antrage verzichtet hatte. Ware dem so gewesen,
hatte di e Ei nspruchsabteilung néanlich keinerlei Veranl assung
gehabt, in ihren Entschei dungsgrinden darzul egen, warum di e
Gegenst &nde des jeweiligen unabhangi gen Vorrichtungsanspruchs
des i hr vorgel egten Hauptantrags sowi e der Hilfsantrage | bis
[l nach ihrer Auffassung nicht auf einer erfinderischen

Tati gkeit beruhten

Es kann daher kein verninftiger Zweifel daran bestehen, dass
di e Patentinhaberin durch di e angefochtene Entschei dung
beschwert war und danmit die Voraussetzung des Artikels 107
EPU erfillt.

D e Beschwerde erfillt dargber hi naus auch di e Ertordernisse
der Artikel 106 und 108 EPU sowi e der Regel 99 EPU und i st
dam t zul &ssig.

Zul assung der Antrage der Beschwerdefihrerin
Der in der mindlichen Verhandl ung vor der Kamer vom 7. Juli

2010 ei ngerei chte Hauptantrag unfasst einen
Ver f ahrensanspruch 1, der inhaltlich identisch mt demvon
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der Ei nspruchsabteil ung aufrechterhal tenen einzigen

Pat ent anspruch ist. Da die Patentinhaberin die alleinige
Beschwer def Ghrerin ist, steht einer erneuten Prifung dieses
Anspruchs das Verbot der reformatio in peius entgegen.

Di e abhangi gen Verfahrensanspriche 2 bis 5 sind dagegen nicht
Bestandteil der von der Ei nspruchsabteil ung

aufrechterhal tenen gednderten Fassung des Patents, so dass
far sie das Prinzip der reformatio in peius fornell nicht
gilt. Alerdings entsprechen sie den Ansprichen 2 bis 5 des
Patents in der erteilten Fassung, wobei die in ihnen

ent hal t enen zuséat zl i chen Merknal e vorteil hafte Ausbil dungen
der im Anspruch 1 definierten Mdul ati on des Taktsignals
betreffen. Die Kammer sieht daher kei ne O fenbarungs- oder

Kl ar hei t sméngel , di e ei ner Zul assung der Verfahrensanspriche
2 bis 5 des Hauptantrags entgegenst iinden

Der i m Hauptantrag ent hal t ene unabhangi ge
Vorrichtungsanspruch 6 ist aus dem abhangi gen Anspruch 8 des
Patents in der erteilten Fassung durch den Wegfall des
erteilten Patentanspruchs 6 entstanden. D e abhéngi gen
Anspriiche 7 bis 13 entsprechen den erteilten abhangi gen
Ansprichen 7, 9 bis 11 und 13 bis 15.

Mt dem neuen Anspruch 6 werden erstnalig Sachverhalte aus
dem abhéangi gen Anspruch 8 des Patents zur Prifung gestellt,
di e weder im Ei nspruchsverfahren noch imschriftlichen
Beschwer deverfahren eine Rolle spielten und deshal b bi sher
ni cht diskutiert wurden.

Nach Art. 13 (1) und (3) VOBK stellt sich daher die Frage der
Zul assung des Hauptantrags ins Verfahren. I mHinblick darauf
j edoch, dass di e neuen Gegenstandsanspriche al s abhangi ge
Anspriiche bereits in der erteilten Fassung enthalten waren,
erachtet die Kamer die vorgenonmenen Anderungen als nicht
verspatet und | asst den Hauptantrag insgesant ins Verfahren
Zu.

Der vorliegende Hilfsantrag besteht aus den Ansprichen 1 bis
5 des Hauptantrags, so dass seiner Zulassung ins Verfahren
aus den vorstehend unter Punkt 3.1 angegebenen G iinden nichts
ent gegenst eht .

Zur Uckver wei sung

GemalR Art. 111 (1) EPU steht es im Ernessen einer

Beschwer dekamrer bei ihrer Entschei dung lber ei ne Beschwerde
entweder im Rahnmen der Zustandi gkeit des Organs téatig zu

wer den, das di e angefocht ene Entschei dung erl assen hat, oder
di e Angel egenheit zur weiteren Entschei dung an dieses Organ

zur Uckzuver wei sen.

I mvorliegenden Fall ist festzustellen, dass der mit den
Vorrichtungsansprichen 6 bis 13 des vorliegenden Hauptantrags
beanspruchte Sachverhalt weder im Ei nspruchs- noch im
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Beschwer dever f ahren naher geprift worden ist. So enthalten
sowohl der Einspruchsschriftsatz (siehe Seite 12, 3. Absat z)
al s auch di e Beschei de der Ei nspruchsabteilung vom 9. August
2005 (siehe Paragraph 4.2) und 16. August 2007 (siehe
Paragraph 3.3) lediglich pauschale, imDetail nicht belegte
Wertungen des Gegenst ands der entsprechenden erteilten
Anspriche 7 bis 15. Dies gilt etwa auch fur die Nennung des
Dokunents D9 (siehe Paragraph 1.1 des Beschei des der

Ei nspruchsabtei l ung vom 9. August 2005), dessen nogliche

Rel evanz fir die Gegenstande erteilter Unteranspriche des
Pat ents ni cht naher diskutiert wurde.

Aus di esen G inden erscheint es der Kammer angebracht, die
Sache zum Zwecke der Prafung der Anspriche 6 bis 13 des
Haupt antrags an di e Ei nspruchsabteilung zurickzuverwei sen.

Ent schei dungsf or e

Aus di esen G inden wird entschi eden:

1. Di e angef ocht ene Entschei dung w rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wird an di e Ei nspruchsabteil ung
zur ickverw esen zur weiteren Priafung auf der Gundl age der in
der mindlichen Verhandl ung vom 7. Juli 2010 zum Haupt antrag
ei ngerei chten Vorrichtungsanspriche 6 bis 13.

Der Geschaftsstell enbeante : Der Vorsitzende

R Schumacher B. Schachennmann
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