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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, das
europdische Patent Nr. 1 327 119 in geanderter Fassung

aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat im
erstinstanzlichen Verfahren nur offenkundige

Vorbenutzungen geltend gemacht.

Sie hat behauptet, dass sie unter Max Stegmann GmbH
firmierend im Jahre 1992 eine Positionsmesseinrichtung
(Drehgeber) entwickelt habe, die sie unter der
Bezeichnung "SINCOS" auf den Markt gebracht habe und in
den folgenden Jahren in verschiedenen Ausfihrungen, wie
z.B. als die SINCOS-Geber SCS60/SCM 60 und SCS-Kit 101,

in groBlen Stickzahlen produziert und vertrieben habe.

Zum Nachweis dieser Behauptungen hat die
Beschwerdegegnerin im erstinstanzlichen Verfahren die

schriftlichen Beweismittel

D1: DE 42 20 502 C1,

D2: STEGMANN Antriebstechnik - Elektronik, "SINCOS -
Die neue Dimension fir Servomotoren", SONDERDRUCK aus
Elektronik 16/1994, Franzis-Verlag, und

D3: STEGMANN: Ubersichtskatalog "Angular and positional
measurement", September 1998 (1998-09)

eingereicht und auch Zeugen benannt.

Des Weiteren hat die Beschwerdegegnerin im
erstinstanzlichen Verfahren behauptet, dass sie 1998
eine Diagnose-Software zum digitalen Auslesen der

geberinternen analogen Sinus- und Kosinus-Signale und
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deren Anzeige entwickelt und ihren Kunden fur die
Prufung der SINCOS-Geber zur Verfigung gestellt habe.
Da die SINCOS-Geber an eine Vielzahl unterschiedlicher
Kunden ohne jegliche Geheimhaltungspflicht vertrieben
worden seien, seil entsprechend auch die Diagnose-
Software an eine Vielzahl von Kunden ausgeliefert

worden.

Zum Nachweis dieser Behauptung hat sie einen Zeugen

benannt.

Die Beschwerdegegnerin hat im erstinstanzlichen
Verfahren beispielhaft drei Einzelfdlle angegeben,
durch welche die Diagnose-Software Mitarbeitern wvon
Kundenfirmen und damit der Offentlichkeit zugdnglich

gemacht worden sei, und dazu Folgendes behauptet:

a) Sie habe ohne jegliche Geheimhaltungspflicht einen
Drehgeber mit der Bezeichnung "SINCOS" (SINCOS-
Geber) des Typs SCM60 an die Firma ELAU AG
vertrieben und danach am 16. November 1999 bei der
Firma ELAU AG vier dieser SINCOS-Geber mit einer
Diagnosesoftware geprift (im Folgenden

"Vorbenutzung Elau" genannt) .

b) Es sei am 10. Februar 1999 bei der Firma Harmonic
Drive Antriebstechnik GmbH ohne jegliche
Geheimhaltungspflicht ein SINCOS-Geber des Typs
SCM-Kit 101-25 montiert, in Betrieb genommen und
mit der Diagnosesoftware geprift worden (im

Folgenden "Vorbenutzung Harmonic Drive" genannt).

c) Es sei die Diagnosesoftware fir den SINCOS-Geber
SCM-Kit 101 mit E-Mail vom 22. Marz 2000 von Herrn
Mutschler von der Einsprechenden an Herrn Beltman

von der Firma CCM Center for Concepts in
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Mechatronics B.V ohne jegliche
Geheimhaltungspflicht ausgeliefert worden (im

Folgenden "Vorbenutzung CCM" genannt).

Zum Nachweis dieser Behauptungen hat die
Beschwerdegegnerin weitere schriftliche Beweismittel

eingereicht und auch Zeugen benannt.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) hat im
erstinstanzlichen Verfahren samtliche behaupteten

offenkundigen Vorbenutzungen bestritten.

Die Einspruchsabteilung hatte ihre Entscheidung
insbesondere damit begriindet, dass die Vorbenutzungen
Harmonic Drive und CCM hinreichend bewiesen seien und
daher zum Stand der Technik gemdB Artikel 54 (2) EPU
gehdérten und dass der Gegenstand der unabhangigen
Anspriche 1 und 3 des erteilten Patents gegeniiber
diesen offenkundigen Vorbenutzungen nicht neu sei, das
europadische Patent und die Erfindung, die es zum
Gegenstand habe, unter Bericksichtigung der von der
Patentinhaberin gemal Hilfsantrag vorgenommenen

Anderungen jedoch den Erfordernissen des EPU geniigten.

In ihrer Beschwerdebegriindung beantragte die
Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) gemal Hauptantrag,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und den
Einspruch unter Aufrechterhaltung des Patents in
erteiltem Umfang zurickzuweisen, hilfsweise das Patent
auf der Grundlage der mit der Beschwerdebegrindung
eingereichten Anspriiche gemal Hilfsantrag beschrankt
aufrechtzuerhalten. Weiter beantragte sie hilfsweise

die Anberaumung einer mundlichen Verhandlung.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte in

ihrer Beschwerdeerwiderung, die Beschwerde
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zurickzuweisen. Ein Antrag auf mundliche Verhandlung

wurde nicht gestellt.

Mit Schreiben vom 5. August 2014 nahm die
Beschwerdefihrerin zu der Beschwerdeerwiderung Stellung

und beantragte erneut, den Einspruch zurickzuweisen.

Am 17. Juli 2018 erging eine Ladung der Beteiligten zur
mundlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer am
23. und 24. Oktober 2018.

In einer Mitteilung gemaBl Artikel 15 (1) VOBK mit Datum
vom 2. August 2018 vertrat die Kammer die vorlaufige
Meinung, dass es flir die Frage der Aufrechterhaltung
des Patents wie erteilt nach dem Vorbringen der
Beteiligten im Beschwerdeverfahren darauf ankomme, ob
die von der Beschwerdegegnerin behaupteten
offenkundigen Vorbenutzungen nachgewiesen wirden und
damit der angeblich vorbenutzte Gegenstand zum Stand
der Technik gemdB Artikel 54 (2) EPU 1973 gehdre und ob
einer der von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten
Einspruchsgrinde der mangelnden Neuheit (Artikel 100 a)
i.V.m. Artikel 54 (1) EPU 1973) und der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 100 a) i.V.m. Artikel
56 EPU 1973) greife. Dabei sei zu uberpriifen, ob ein
vorbenutzter Gegenstand mit den von der
Beschwerdegegnerin behaupteten technischen Merkmalen
den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1
neuheitsschadlich treffen bzw. dessen Beruhen auf
erfinderischer Tatigkeit ausschlielen wirde. Fir diese
Diskussion komme es auch auf die Offenbarung der
Dokumente D1 und D2 an, da sich die Beschwerdegegnerin
beziglich der von ihr behaupteten technischen Merkmale
des vorbenutzten Gegenstands auch auf diese Dokumente

beziehe.
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Bezliglich der mit der Beschwerdebegrindung
eingereichten geanderten Anspriche gemal Hilfsantrag,
die neben den der erstinstanzlichen Entscheidung
zugrundeliegenden Verfahrensanspriichen wieder die mit
der Beschwerdebegriindung eingereichten
Vorrichtungsanspriche 1 und 2 umfassen, vertrat die
Kammer in ihrem Bescheid die vorlaufige Auffassung,
dass entgegen dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin der

Vorrichtungsanspruch 1 hinreichend klar sei.

Mit Schreiben vom 14. September 2018 reichte die
Beschwerdefilhrerin geanderte Anspriche 1 - 9 geméal
einem neuen Hauptantrag ein und beantragte, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent im
Umfang der eingereichten Anspriiche gemal Hauptantrag
beschrankt aufrechtzuerhalten. Sie fihrte weiter dazu
aus, dass der neue Hauptantrag dem mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Hilfsantrag
entspreche. Sie nahm ferner ihren in der
Beschwerdebegrindung gestellten Antrag auf mindliche
Verhandlung zurick und regte an, Uber die Beschwerde im
schriftlichen Verfahren zu entscheiden und den Termin
der fir den 23. Oktober 2018 anberaumten mindlichen

Verhandlung aufzuheben.

Auf die Mitteilung der Beschwerdekammer und die Eingabe
der Beschwerdefilhrerin vom 14. September 2018 teilte
die Beschwerdegegnerin mit Schreiben wvom

14. September 2018 Folgendes mit:

"Hiermit wird der Antrag auf miindliche Verhandlung
zurilickgenommen und der Anregung der Patentinhaberin
zugestimmt, liber die Beschwerde im schriftlichen
Verfahren zu entscheiden und den Termin der filir den
23. Oktober 2018 anberaumten miindlichen Verhandlung

aufzuheben."
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In der Sache erhob die Beschwerdegegnerin keine

weilteren Einwéande.

In einer weiteren Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK
mit Datum vom 25. September 2018 teilte die Kammer den
Beteiligten mit, dass sie davon ausgehe, dass der mit
Schreiben vom 14. September 2018 gestellte Hauptantrag
der einzige Antrag der Beschwerdefihrerin sei und dass
der vorherige, auf die Zurickweisung des Einspruchs
gerichtete Hauptantrag zurickgenommen werde. Dariber
hinaus stellte die Kammer fest, dass der neue
Hauptantrag keine Angaben dariber mache, mit welcher
Beschreibung und welchen Zeichnungen das Patent in
geandertem Umfang gemal diesem einzigen Antrag

aufrechterhalten werden solle.

Mit Schreiben vom 2. Oktober 2018 bestatigte die
Beschwerdefihrerin die Ricknahme ihres vorherigen, auf
die Zurickweisung des Einspruchs gerichteten
Hautantrags und reichte geédnderte

Beschreibungsseiten 1 - 9 ein.

Sie beantragte gemadl dem einzigen Antrag, der
beschrankten Aufrechterhaltung des Patents

- die Anspriche, eingereicht mit Schreiben wvom
14. September 2018,

- die Beschreibung, eingereicht mit Schreiben wvom
2. Oktober 2018, und

- die Zeichnungen des erteilten Patents
zu Grunde zu legen.
Mit Schreiben vom 15. Oktober 2018 teilte die

Beschwerdegegnerin mit, dass ihrerseits keine weitere

Stellungnahme eingereicht werde.
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XV. In einer Mitteilung vom 24. Oktober 2018, die vorab am
19. Oktober 2018 per Telefax an die Beteiligten
gesendet wurde, teilte die Geschéaftsstellenbeamtin der
Kammer den Beteiligten mit, dass der fir den 23. und
24. Oktober 2018 anberaumte Termin zur mindlichen

Verhandlung aufgehoben worden sei.

XVI. Die unabhdngigen Anspriche 1 und 3 gemdR einzigem
Antrag, eingereicht am 14. September 2018, lauten wie
folgt:

"l. Anordnung, mit einer Positionsmesseinrichtung (100)

mit

- Abtastelementen (6 bis 10), die zumindest einer
relativ dazu beweglichen periodischen Messteilung
(2, 3, 4) zugeordnet sind und diese abtasten;

- einem Baustein (11) zur Bildung eines
Positionsmesswertes, wobei Abtastsignale (S6 bis
S10) mehrerer Abtastelemente (6 bis 10) an diesem
Baustein (11) anliegen und am Ausgang ein die
Position definierendes Codewort (P) ansteht;

- einem Ausgabebaustein (14) zur digitalen Ausgabe

des Codewortes (P) auf einem Datenkanal (12),

wobeil an die Positionsmesseinrichtung (100) eine
Folgeelektronik (300) angeschlossen ist, von der ein
die Position definierendes Codewort (P) angefordert
werden kann, woraufhin auf dem Datenkanal (12) das die

Position definierende Codewort (P) lbertragen wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Positionsmesseinrichtung (100) eine

Umsetzeinrichtung (17, 18) zur Umsetzung mehrerer

gegeneinander phasenverschobener analoger Abtastsignale
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(S6, S7) von Abtastelementen (6, 7) zumindest einer
periodischen Messteilung (2), in jeweils ein
mehrstelliges amplitudenproportionales Codewort (D6,
De', D7, D7'), aufweist, wobei diese Codeworte (D6,
D6', D7, D7') ebenfalls am Ausgabebaustein (14) zur
Ausgabe auf dem genannten Datenkanal (12) anliegen und
Uber den Ausgabebaustein (14) digital auf dem
Datenkanal (12) ibertragbar sind, wobei auf die
Anforderung eines die Position definierenden Codewortes
(P) durch die Folgeelektronik (300) zusatzlich
zumindest ein Teil eines der amplitudenproportionalen
Codeworte (D6, D7) auf dem Datenkanal (12) lbertragen
wird und wobei an den Datenkanal (12) eine
Diagnoseeinrichtung (200) angeschlossen ist, die
aufgrund der Adressierung des auf dem Datenkanal (12)
ankommenden Datenstroms die amplitudenproportionalen

Codeworte (D6, D7) zur Diagnose herausfiltert.”

"3. Verfahren zum Betrieb einer
Positionsmesseinrichtung (100), bei dem zumindest eine
periodische Messteilung (2) zur Erzeugung von
positionsabhangigen Abtastsignalen (S6, S7) abgetastet
wird und aus mehreren Abtastsignalen (S6 bis S10) ein
Positionsmesswert gebildet wird, der als Codewort (P)
auf einem Datenkanal (12) zu einer Folgeelektronik
(300) iUbertragen wird, wobei das die Position
definierende Codewort (P) von der Folgeelektronik (300)
angefordert und daraufhin auf dem Datenkanal (12)

ibertragen wird,

dadurch gekennzeichnet,

dass mehrere gegeneinander phasenverschobene analoge
Abtastsignale (S6, S7) in Jjeweils ein mehrstelliges
amplitudenproportionales Codewort (D6, D6', D7, D7'")

umgesetzt werden und das die Position definierende
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Codewort (P) und die amplitudenproportionalen Codeworte
(D6, D6', D7, D7'") digital auf dem genannten Datenkanal
(12) zur Folgeelektronik (300) tlbertragen werden, wobei
auf die Anforderung eines die Position definierenden
Codewortes (P) durch die Folgeelektronik (300)
zusatzlich zumindest ein Teil eines der
amplitudenproportionalen Codeworte (D6, D7) auf dem
Datenkanal (12) ibertragen wird und wobei eine
Diagnoseeinrichtung (200) aufgrund der Adressierung des
auf dem Datenkanal (12) ankommenden Datenstroms die
amplitudenproportionalen Codeworte (D6, D7) zur

Diagnose herausfiltert."

Entscheidungsgrunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
Einziger Antrag der Beschwerdefiihrerin
2. Anderungen (Artikel 123 (2) und (3) EPU)

2.1 Der unabhdngige Anspruch 1 basiert auf dem urspringlich
eingereichten Anspruch 1 mit den folgenden zusatzlichen
Merkmalen aus der urspringlich eingereichten Anmeldung:
- wobel an die Positionsmesseinrichtung (100) eine
Folgeelektronik (300) angeschlossen ist (vgl.
Beschreibungsseite 4, Zeilen 26 - 28; Figur 1), von
der ein die Position definierendes Codewort (P)
angefordert werden kann, woraufhin auf dem
Datenkanal (12) das die Position definierende
Codewort (P) Ubertragen wird (vgl.
Beschreibungsseite 8, Zeilen 8 - 10),

- wobel auf die Anforderung eines die Position
definierenden Codewortes (P) durch die

Folgeelektronik (300) zusatzlich zumindest ein Teil
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eines der amplitudenproportionalen Codeworte (D6,
D7) auf dem Datenkanal (12) ibertragen wird (vgl.
Anspruch 6), und

- wobei an den Datenkanal (12) eine
Diagnoseeinrichtung (200) angeschlossen ist (vgl.
Figur 1), die aufgrund der Adressierung des auf dem
Datenkanal (12) ankommenden Datenstroms die
amplitudenproportionalen Codeworte (D6, D7) =zur
Diagnose herausfiltert (vgl. Beschreibungsseite 9,

Zeile 32 - Beschreibungsseite 10, Zeile 1).

Der unabhangige Verfahrensanspruch 3 basiert auf den
urspringlich eingereichten Ansprichen 3 und 6 mit
folgenden zusatzlichen Merkmalen aus der urspringlich
eingereichten Beschreibung:

- Die amplitudenproportionalen Codeworte werden
digital auf dem Datenkanal ibertragen (vgl. Seite
5, Zeilen 17 - 22),

- wobel eine Diagnoseeinrichtung (200) aufgrund der
Adressierung des auf dem Datenkanal (12)
ankommenden Datenstroms die
amplitudenproportionalen Codeworte (D6, D7) =zur
Diagnose herausfiltert (vgl. Seite 9, Zeile 32 -
Seite 10, Zeile 1).

Alle Merkmale der Anspriche 1 und 3 sind somit in der
urspringlich eingereichten Anmeldung offenbart. Der
Gegenstand der Anspriche 1 und 3 erfillt daher die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU.

Im Vergleich zu dem Gegenstand der erteilten

Anspriche 1 und 3 wurde der Gegenstand der vorliegenden
Anspriche 1 und 3 durch zusdtzlich hinzugefigte
Merkmale weiter eingeschrankt. Daher erfillen die

Gegenstande der unabhangigen Anspriiche 1 und 3 gemal
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dem nun vorliegenden einzigen Antrag auch die

Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPU.

Die Merkmale der abhangigen Anspriche 2 und 4 - 9
entsprechen den Merkmalen der urspringlich

eingereichten Anspriche 2, 4, 5 und 7 - 10.

Anspruch 1 - Klarheit (Artikel 84 EPU 1973)

Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin ist der Anspruch 1
nicht klar, da der kennzeichnende Teil des
Vorrichtungsanspruchs durch Verfahrensschritte

definiert sei.

Die Beschwerdefilhrerin vertrat die Auffassung, dass die
Formulierung der Merkmale im kennzeichnenden Teil klar
sei. Die Merkmale in Ubereinstimmung mit dem Wortlaut
des urspringlich eingereichten Anspruchs 6 seien zwar
verfahrensmalig formuliert, definierten aber gleichwohl
die Vorrichtung in ihrem Betrieb. Die
Positionsmesseinrichtung sei funktional zur Ausfihrung

der im Anspruch angegebenen Handlungen ausgestaltet.

Die Kammer ist der Meinung, dass der ganze Wortlaut des
Anspruchs 1 betrachtet werden muss und die Merkmale des
kennzeichnenden Teils des Anspruchs nicht isoliert
analysiert werden koénnen. Die Definition im
kennzeichnenden Teil des Anspruchs: "wobei auf die
Anforderung eines die Position definierenden Codewortes
(P) durch die Folgeelektronik (300) zusatzlich
zumindest ein Teil eines der amplitudenproportionalen
Codeworte (D6, D7) auf dem Datenkanal (12) lbertragen
wird" kdénnte als reiner Verfahrensschritt gesehen
werden. In der Prdambel des Anspruchs wurde jedoch
bereits definiert, dass die Positionsmesseinrichtung

einen Ausgabebaustein (14) zur digitalen Ausgabe des
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Codewortes (P) auf einem Datenkanal (12) aufweist,
wobeil an die Positionsmesseinrichtung (100) eine
Folgeelektronik (300) angeschlossen ist, von der ein
die Position definierendes Codewort (P) angefordert
werden kann, woraufhin auf dem Datenkanal (12) das die
Position definierende Codewort (P) Ubertragen wird.
Dadurch wird deutlich, dass auf Aufforderung durch die
Folgeelektronik die Positionsmesseinrichtung die
zusatzliche Ubertragung der amplitudenproportionalen
Codeworte auf dem Datenkanal ausfithrt. Die Ubertragung
der amplitudenproportionalen Codeworte ist daher eine

Eigenschaft der Positionsmesseinrichtung.

Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass der Anspruch 1
die Klarheitserfordernisse des Artikels 84 EPU 1973
erfullt.

Neuheit (Artikel 54 (1) EPU 1973)

Die Beschwerdegegnerin hat die Neuheit des Gegenstands
der unabhangigen Anspriche 1 und 3 nicht in Frage
gestellt.

Die Kammer kann nicht erkennen, dass der angeblich
vorbenutzte Gegenstand einer der behaupteten
offenkundigen Vorbenutzungen neuheitsschadlich sein
konnte, selbst wenn dieser Gegenstand zum Stand der
Technik gehdren wiirde, da die von der
Beschwerdegegnerin behaupteten technischen Merkmale des
angeblich vorbenutzten Gegenstands nicht alle Merkmale

des jeweiligen beanspruchten Gegenstands umfassen.

Nach den Behauptungen der Beschwerdegegnerin ist
zunachst von einem Geber auszugehen, wie er in den

Dokumenten D1 oder D2 offenbart sei.
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Dokument D1 offenbart einen Singleturn-Geber mit einer
Codierscheibe, auf der 4 Spuren 20, 24, 28 und 32
angeordnet sind (vgl. Figur 2), wobei jede Spur mit 4
Fotosensoren abgetastet wird, und die dublerste Spur 512
Perioden des Sinussignals und des Kosinussignals
abgibt. Die Signale aller 16 Fotosensoren werden der
Schaltung 36 zugefihrt (Figur 1 und Figur 3). Dort gibt
es Differenzverstarker 38 und zwel nachgeschaltete
Sample-Hold Glieder 50, die die Signale von den Spuren
seriell idbernehmen und dem Mikrocontroller zur
Digitalisierung bereitstellen. Das Sinus- und
Kosinussignal samtlicher Spuren wird dabei gleichzeitig
abgetastet (vg. Spalte 6, Zeilen 52 - 60). Die Signale
der feinsten Spur werden im normalen Betrieb
unmittelbar zum Motorverstarker des Servomotors
ibertragen (vgl. Spalte 6, Zeilen 61 - 67). Weiter
steht die sich aus samtlichen Spuren ergebende absolute
Winkelposition zur Verfliigung, die in dem
Mikrocontroller 52 zu einem digitalen Wort
zusammengefigt wird und an einem Parameterausgang 56
zur Verfigung steht (vgl. Spalte 6, Zeile 67 - Spalte
7, Zeile 4).

Das Dokument D2 offenbart ebenfalls eine derartige
Anordnung (vgl. insbesondere Figur 5 und der Kasten auf
Seite 4 mit der Uberschrift "Die physikalische
Schnittstelle").

Keines der Dokumente D1 oder D2 offenbart jedoch eine
Mbéglichkeit, die Kurvenverlaufe der Sensorsignale
beziglich der Spuren mit grdberer Teilung in analoger
Form oder in digitaler Form iber den Mikrocontroller zu
ibertragen. Auch ist nicht vorgesehen, neben dem
Motorverstarker (Folgeelektronik) eine
Diagnoseeinrichtung an den Datenkanal anzuschliefRen,

die aufgrund der Adressierung des auf dem Datenkanal
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ankommenden Datenstroms amplitudenproportionale

Codeworte zur Diagnose herausfiltert.

Des Weiteren wurde von der Beschwerdegegnerin Folgendes

behauptet:

Um die in den Dokumenten D1 und D2 offenbarten Geber
auch im montierten Zustand prifen zu konnen, sei gemalB
den behaupteten Vorbenutzungen der Beschwerdegegnerin
eine Diagnose-Software entwickelt worden, mit welcher
die geberinternen analogen Sinus- und Kosinus-Signale
ausgelesen und zur Prifung hatten angezeigt werden
konnen. Bei dieser Diagnose-Software werde iUber die
bidirektionale digitale RS 485 - Schnittstelle des
Parameterkanals des Gebers ein Anforderungssignal an
den Geber geschickt, welches auch die Spur der
Kodescheibe adressiere, deren Analogsignale angezeigt
werden sollten. Auf dieses Anforderungssignal hin
wirden die analogen Sinus- und Kosinus-Signale der
ausgewahlten Spur geberintern amplitudenproportional
digitalisiert und die jeweiligen
amplitudenproportionalen Digitalwerte der Abtastsignale
digital tUber die RS 485 - Schnittstelle des
Parameterkanals ibertragen. Die auf diese Weise
ibertragenen Sinus- und Kosinus-Signale koénnten dann
extern angezeigt werden. Hierzu wlrde insbesondere eine
Bildschirmanzeige verwendet, bei welcher die Signale
als Kreisdiagramm aufgetragen wirden, das heilit das
Sinus-Signal in der Y-Achse und das Kosinus-Signal in
der X-Achse. Abweichungen des angezeigten Diagramms der
Sinus- und Kosinus-Signale von der Kreisform wiesen auf
Fehler in der Geberabtastung hin, wadhrend
Exzentrizitadten des angezeigten Kreisdiagramms auf

Justage - Fehler hinwiesen.
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GemadR diesen behaupteten weiteren technischen Merkmalen
des angeblich vorbenutzten Gegenstands ist es aber
nicht vorgesehen, neben der Diagnoseeinrichtung mit der
Diagnosesoftware auch noch eine Folgeelektronik
(Steuerung) mit dem Geber zu verbinden und die
Diagnoseeinrichtung so einzurichten, dass sie aufgrund
der Adressierung des auf dem Datenkanal ankommenden
Datenstroms die amplitudenproportionalen Codeworte zur

Diagnose herausfiltert.

Die Beschwerdefiilhrerin hat auch im Beschwerdeverfahren
die von der Beschwerdegegnerin behaupteten
offenkundigen Vorbenutzungen bestritten, und zwar
sowohl hinsichtlich der technischen Merkmale des
angeblich vorbenutzten Gegenstands als auch

hinsichtlich der Offenkundigkeit dieser Vorbenutzungen.

Da der Gegenstand der von der Beschwerdegegnerin
behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen, selbst wenn
sie bewiesen werden wiirden, die Neuheit des Gegenstands
der unabhangigen Anspriche 1 und 3 wie oben dargelegt
nicht vorwegnehmen wirde, kommt es vorliegend auf einen
Nachweis dieser behaupteten offenkundigen
Vorbenutzungen und auf die Frage, ob und inwieweit der
Gegenstand dieser Vorbenutzungen zum Stand der Technik
nach Artikel 54 (2) EPU 1973 gehort, nicht an.

Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass der Gegenstand

der unabhangigen Anspriiche 1 und 3 neu ist.
Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU 1973)
Die Beschwerdegegnerin hat die erfinderische Tatigkeit

der beanspruchten Gegenstdnde nicht in Frage gestellt

(vgl. insbesondere Beschwerdeerwiderung, Punkt 5).



- 16 - T 2274/13

Die Beschwerdefihrerin fihrte in Abschnitt V der
Beschwerdebegrindung zur erfinderischen Tatigkeit des
Gegenstands der geanderten Anspriiche gemadB ihrem

damaligen Hilfsantrag Folgendes aus:

Die Einspruchsabteilung habe die Patentfdhigkeit des
Gegenstands des unabhangigen Verfahrensanspruchs 3
bereits festgestellt und der Vorrichtungsanspruch 1
gemal Hilfsantrag entspreche in seinen Merkmalen diesem
inhaltlich. Somit ergdben sich auch beziglich des
Vorrichtungsanspruchs keinerlei Zweifel an der
Patentféhigkeit. Durch die in den unabhangigen
Ansprichen genannten MaBnahmen werde es insbesondere
ermdglicht, die Diagnose einer Positionsmesseinrichtung
auch bei angeschlossener und im Betrieb befindlicher
Folgeelektronik durchzufihren. Dies vermdge der von der
Beschwerdegegnerin behauptete Stand der Technik
keinesfalls zu leisten. Es gebe auch keinerlei
Hinweise, die einem Fachmann eine derartige MaBnahme

nahelegen konnten.

Die Kammer schlieBt sich der Auffassung der
Beschwerdefihrerin an. Auch die Kammer kann nicht
erkennen, dass der angeblich vorbenutzte Gegenstand
einer der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen,
selbst wenn er zum Stand der Technik gehdren wirde, den
beanspruchten Gegenstand nahelegen konnte, da die von
der Beschwerdegegnerin behaupteten technischen Merkmale
des angeblich vorbenutzten Gegenstands nicht in
naheliegender Weise zum jeweils beanspruchten

Gegenstand fiuhren.

GemadR den behaupteten technischen Merkmalen des
angeblich vorbenutzten Gegenstands ist es nicht
vorgesehen, neben der Diagnoseeinrichtung mit der

Diagnosesoftware auch noch eine Folgeelektronik
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(Steuerung) mit dem Geber zu verbinden und die
Diagnoseeinrichtung so einzurichten, dass sie aufgrund
der Adressierung des auf dem Datenkanal ankommenden
Datenstroms die amplitudenproportionalen Codeworte zur

Diagnose herausfiltert (vgl. Punkt 4.8 oben).

Diese Unterschiedsmerkmale bewirken, dass auch bei
einer angeschlossenen Folgeelektronik eine
Zustandskontrolle der Positionsmesseinrichtung moglich
ist (vgl. Absatz [0039] der Patentschrift).

Ausgehend von dem angeblich vorbenutzten Gegenstand der
behaupteten Vorbenutzungen als nachstliegendem Stand
der Technik wiirde sich im Hinblick auf den
beanspruchten Gegenstand somit die objektive technische
Aufgabe stellen, die Diagnosemdglichkeit der

Positionsmesseinrichtung weiter zu verbessern.

Der angeblich vorbenutzte Gegenstand der behaupteten
Vorbenutzungen selbst legt es nicht nahe, neben der
Diagnoseeinrichtung einen Motorverstarker
(Folgeelektronik) an den Datenkanal anzuschlieBen, und
die Diagnoseeinrichtung so auszulegen, dass sie
aufgrund der Adressierung des auf dem Datenkanal
ankommenden Datenstroms amplitudenproportionale
Codeworte zur Diagnose herausfiltert. Ein weiterer
Stand der Technik wurde im gesamten Einspruchsverfahren

nicht zitiert.

Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass der Gegenstand
der unabhangigen Anspriche 1 und 3 auch auf einer
erfinderischen Tatigkeit gemaB Artikel 56 EPU 1973
beruht.

Die Anspriche 2 und 4 bis 9 sind von den Ansprichen 1

bzw. 3 abhédngig und ihre Gegenstande erfiillen daher
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ebenso die Erfordernisse der Neuheit und der
erfinderischen Tatigkeit. Die Kammer kann auch keine
anderen Grunde erkennen, warum diese Anspriche nicht

gewahrbar sein sollten.

Der relevante Stand der Technik ist in der Beschreibung
gewlrdigt, und die Beschreibung ist an die Anspruche
angepasst. Die Beschreibung erfiillt daher die
Erfordernisse der Regel 27 (1) EPU 1973.

Aus den oben dargelegten Grinden ist die Kammer der
Auffassung, dass das Patent in der im
Beschwerdeverfahren vorgelegten geanderten Fassung
gemall einzigem Antrag der Beschwerdefihrerin nach
Artikel 101 (3) a) EPU aufrechterhalten werden kann.
Daher weist die Kammer die Angelegenheit an die erste
Instanz zuriick (Artikel 111 (1) Satz 2 EPU 1973).
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zurickverwiesen, das Patent in gednderter
Fassung mit den folgenden Unterlagen

aufrechtzuerhalten:

Beschreibung:
Seiten: 1 - 9, eingereicht mit Schreiben vom

2. Oktober 2018.

Anspruche:
Nr.: 1 - 9, eingereicht mit Schreiben vom

14. September 2018.

Zeichnungen:
Figuren: 1 - 3 der Patentschrift.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



