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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das
europadische Patent Nr. 2711132 zu widerrufen. Die
Einspruchsabteilung hatte den Widerruf insbesondere
damit begrindet, dass der Gegenstand der unabhangigen

Anspriche 1 und 7 des Patents gegeniber dem Dokument

Dl: WO 01/66305 Al

nicht neu sei.

Mit ihrer Beschwerdebegrindung vom 19. Juni 2018
reichte die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin)
geanderte Anspriiche gemal Hilfsantrag 1 bis 4 ein und
beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben
und den Einspruch zurickzuweisen. Hilfsweise beantragte
sie, das Patent mit den Anspriichen gemal einem der mit
der Beschwerdebegriindung eingereichten Hilfsantrage 1
bis 4 und einer ggf. noch anzupassenden Beschreibung in
geanderter Fassung aufrechtzuerhalten. Weiter
hilfsweise beantragte sie die Anberaumung einer

mindlichen Verhandlung.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) begriindete in
ihrer Beschwerdeerwiderung, warum der Gegenstand der
unabhédngigen erteilten Anspriiche und der unabhangigen
Anspriche der Hilfsantrdge nicht neu sei. Sie

formulierte jedoch keinen expliziten Antrag.

In einer Mitteilung gemal Artikel 15(1) der revidierten
Fassung der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
(VOBK 2020, ABl1l. EPA 2019, A63) teilte die Kammer den

Beteiligten mit, dass aus der vorgebrachten
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Argumentation der Beschwerdegegnerin zu schlieBen sei,
dass die Beschwerdegegnerin implizit die Zurickweisung
der Beschwerde beantrage. Die Kammer vertrat zudem die
vorldufige Meinung, dass der Gegenstand des erteilten
Anspruchs 1 nicht neu sei und dass die erstmals mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Hilfsantrage 1 bis 4

nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen seien.

Eine mindliche Verhandlung fand am 16. Juli 2021 statt.
Fir die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) war, wie mit
Schreiben vom 22. Juni 2021 angekiindigt, niemand

anwesend.

Die Beschwerdefiihrerin reichte in der mindlichen

Verhandlung das Dokument

D5: dreiseitiger Auszug aus "WIKIPEDIA" zu dem
Begriff "Kalibrierung", Version bearbeitet am
1. Juni 2021, um 15:18 Uhr

ein.

Die Schlussantrage der Beschwerdefihrerin lauteten wie
folgt: Sie beantragte, die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und den Einspruch zurickzuweisen, und
hilfsweise, das Patent mit den Anspriichen gem&R einem
der mit der Beschwerdebegrindung vom 19. Juni 2018
eingereichten Hilfsantrdge 1 bis 4 in gednderter

Fassung aufrechtzuerhalten.

Der Vorsitzende stellte fest, dass der Schlussantrag
der Beschwerdegegnerin die Zurickweisung der Beschwerde
sei, da sie der Schlussfolgerung der Kammer beziglich
der Antragslage in der Mitteilung gemal Artikel 15(1)
VOBK nicht widersprochen habe.
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Der unabhangige Anspruch 1 wie erteilt lautet wie
folgt:

"Messvorrichtung (2) zur Inprozess-Messung an
Priflingen wahrend eines Bearbeitungsvorganges an einer
Bearbeitungsmaschine, insbesondere einer
Schleifmaschine,

mit einem Grundkorper (18),

mit einem Messkopf (12), der zwischen einer
Ruheposition und einer Messposition bewegbar ist und
mit dem Grundkorper (18) iber ein Gestange (14)
verbunden ist, das derart ausgebildet und eingerichtet
ist, dass der Messkopf (12) in Messposition
Orbitaldrehungen des Pruflings um eine Drehachse folgt,
wobeil der Messkopf (12) einen entlang einer linearen
Achse (92) auslenkbaren Messtaster (36) zur Aufnahme
von Messwerten wahrend eines Messvorganges aufweist und
mit einer Steuerungseinrichtung (80) zur Steuerung des
Messvorganges,

wobeil die Messvorrichtung (2) in einem
Kalibrierungsmodus kalibrierbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Messkopf (12) ein Messprisma (38) mit einem
ersten Winkel, dem Offnungswinkel (a) und einer
Symmetrieachse (100) aufweist, dass die Ausrichtung der
linearen Achse (92) des Messtasters (36) relativ zur
Symmetrieachse des Messprismas durch einen zweiten
Winkel (B) gegeben ist und dass die
Steuerungseinrichtung (80) derart ausgebildet und
eingerichtet ist, dass die Kalibrierung hinsichtlich
des ersten Winkels (o) und/oder des zweiten Winkels (B)

erfolgt."

Der unabhangige Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 1 lautet
wie folgt:
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"Messvorrichtung (2) zur Inprozess-Messung an
Priflingen wahrend eines Bearbeitungsvorganges an einer
Bearbeitungsmaschine, insbesondere einer
Schleifmaschine,

mit einem Grundkorper (18),

mit einem Messkopf (12), der zwischen einer
Ruheposition und einer Messposition bewegbar ist und
mit dem Grundkorper (18) iber ein Gestange (14)
verbunden ist, das derart ausgebildet und eingerichtet
ist, dass der Messkopf (12) in Messposition
Orbitaldrehungen des Pruflings um eine Drehachse folgt,
wobeil der Messkopf (12) einen entlang einer linearen
Achse auslenkbaren Messtaster (36) zur Aufnahme wvon
Messwerten wahrend eines Messvorganges aufweist und

mit einer Steuerungseinrichtung (80) zur Steuerung des
Messvorganges,

wobeil die Messvorrichtung (2) in einem
Kalibrierungsmodus kalibrierbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Messkopf (12) ein Messprisma (38) mit einem
Offnungswinkel o (erster Winkel) und einer
Symmetrieachse (100) aufweist, dass die Ausrichtung der
linearen Achse (92) des Messtasters (36) relativ zur
Symmetrieachse des Messprismas durch einen zweiten
Winkel B gegeben ist und dass die Steuerungseinrichtung
(80) derart ausgebildet und eingerichtet ist, dass die
Kalibrierung hinsichtlich des ersten Winkels o und des

zweiten Winkels B erfolgt."

Der unabhdngige Anspruch 1 gemadRl Hilfsantrag 2
unterscheidet sich von dem unabhangigen Anspruch 1
gemall Hilfsantrag 1 dadurch, dass nach dem Ausdruck
"dadurch gekennzeichnet" folgender Wortlaut eingefiigt

ist:
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"dass die Steuerungseinrichtung (80) fiir eine Umschaltung
der Messvorrichtung (2) zwischen einem Messmodus, in dem
ein Messvorgang ausfihrbar ist, und einem
Kalibrierungsmodus, in dem ein Kalibrierungsvorgang

ausfihrbar ist, ausgebildet und eingerichtet ist und".

Der unabhédngige Anspruch 1 gemd@B Hilfsantrag 3
unterscheidet sich von dem unabhangigen Anspruch 1 geméaB
Hilfsantrag 2 dadurch, dass am Ende folgender Wortlaut

angefligt wurde:

"und
dass die Kalibrierung unter Verwendung eines Zylinders
erfolgt, der in Umfangsrichtung an wenigstens einer Stelle

eine Abflachung mit vorgegebener Ausdehnung aufweist."

Der unabhédngige Anspruch 1 gemdal Hilfsantrag 4
unterscheidet sich von dem unabhangigen Anspruch 1 geméaB
Hilfsantrag 2 dadurch, dass am Ende folgender Wortlaut

angefligt wurde:
"und

dass die Kalibrierung unter Verwendung eines Flicknormales

(88) erfolgt."”

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Erteiltes Patent - Anspruch 1 - Einspruchsgrund der
mangelnden Neuheit (Artikel 100 a) i.V.m. Artikel
54 (1) EPU)
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Die Einspruchsabteilung war der Meinung, dass das
Dokument D1 alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1

offenbare (vgl. Entscheidungsgriinde, Abschnitt 2).

Die Beschwerdegegnerin war auch der Ansicht, dass das
Dokument D1 alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1
offenbare (vgl. Beschwerdeerwiderung vom 25. Oktober
2018, Abschnitt 2).

Nach Ansicht der Beschwerdefihrerin offenbare das
Dokument D1 keine Kalibrierung hinsichtlich des ersten
Winkels o oder des zweiten Winkels B (vgl.
Beschwerdebegrindung, Abschnitt II). In der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer fihrte die
Beschwerdefihrerin mit Bezug auf eine Definition in
Dokument D5 zunadchst aus, welche Schritte eine
Kalibrierung fir einen Fachmann Ublicherweise umfasse
und was im Anspruch 1 definiert sei. Gemal Anspruch 1
erfolge die Kalibrierung hinsichtlich des ersten
Winkels o und des zweiten Winkels R. Auf Seite 7 der
Patentschrift, Zeilen 28 und 29 sei ausgefilhrt, dass
Abweichungen der tatsdachlichen Werte der Winkel o und B
von angenommenen Werten dieser Winkel zu
Messungenauigkeiten fuhrten, die durch die
erfindungsgemall vorgenommene Kalibrierung vermieden
wlirden, und dass gemadl Seite 7, Zeilen 56 bis 58 die
ermittelten tatsadchlichen Werte des ersten Winkels o
und des zweiten Winkels B bei der Rekonstruktion der
Bauteilkontur bericksichtigt werden konnten, so dass
die Messvorrichtung 2 damit kalibriert sei. In Dokument
D1 werde jedoch einerseits ein Linearitdtsfehler im
Umsetzer des Messtasters kalibriert und andererseits
eine Temperaturabhangigkeit des Umsetzers. Fir beide
Kalibrierungen seien der Messkopf und seine Winkel
nicht erforderlich, wie aus Dokument D1, Seite 8, Zeile

6 ff. ersichtlich sei, und es fande auch keine
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Kalibrierung des Messprismas statt. Das auf Seite 13,
Zeilen 29 bis 35 des Dokuments D1 offenbarte "zero-
setting” sei zwar auch eine Kalibrierung, jedoch bezdge
sich diese Kalibrierung nur auf den Linearitatsfehler
im Umsetzer des Messtasters. Im Gegensatz zur
Offenbarung des Dokuments D1 wurden gemal Anspruch 1
die Prismenwinkel kalibriert. Die Definition im
Anspruch 1, dass die Kalibrierung hinsichtlich des
ersten Winkels (o) und/oder des zweiten Winkels (B)
erfolge, definiere die Parameter, die separat
kalibriert wirden. In Dokument D1 sei auch keine
globale Kalibrierung offenbart, die die Winkel des

Messprismas mit einschldssen.

Die Kammer teilt nicht die Auffassung der
Beschwerdefilhrerin. Nach Ansicht der Kammer offenbart
Dokument D1 eine Messvorrichtung zur Inprozess-Messung
an Priflingen wadhrend eines Bearbeitungsvorganges an
einer Bearbeitungsmaschine, insbesondere einer
Schleifmaschine (vgl. Seite 1, Zeilen 7 - 25),

mit einem Grundkdrper 5,

mit einem Messkopf 39, der zwischen einer Ruheposition
und einer Messposition bewegbar ist und mit dem
Grundkorper idber ein Gestange 9, 12 verbunden ist, das
derart ausgebildet und eingerichtet ist, dass der
Messkopf in Messposition Orbitaldrehungen des Priflings
um eine Drehachse folgt (vgl. Seite 4, Zeile 20 bis
Seite 5, Zeile 1),

wobei der Messkopf 39 einen entlang einer linearen
Achse auslenkbaren Messtaster 17 zur Aufnahme von
Messwerten wahrend eines Messvorganges aufweist und
mit einer Steuerungseinrichtung 22 zur Steuerung des
Messvorganges (vgl. Seite 5, Zeilen 34 - 36),

wobei die Messvorrichtung in einem Kalibrierungsmodus

kalibrierbar ist (vgl. Seite 13, Zeilen 29 - 35),
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der Messkopf ein Messprisma 20 mit einem ersten Winkel,
dem Offnungswinkel, und einer Symmetrieachse aufweist,
die Ausrichtung der linearen Achse des Messtasters 17
relativ zur Symmetrieachse des Messprismas durch einen
zwelten Winkel gegeben sein kann (vgl. Seite 13, Zeile
35 bis Seite 14, Zeile 4) und

die Steuerungseinrichtung 22 derart ausgebildet und
eingerichtet ist, dass die Kalibrierung auch
hinsichtlich des ersten Winkels und/oder des zweiten

Winkels erfolgt.

Die Beschwerdefihrerin sah insbesondere das letzte
Merkmal im Dokument D1 nicht offenbart, wonach die
Kalibrierung hinsichtlich des ersten und/oder zweiten
Winkels erfolgt. Beziglich der Offenbarung des letzten
Merkmals schlielt sich die Kammer der Auffassung der
Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerin an. Der
auf Seite 13, Zeile 29 bis Seite 14, Zeile 4
beschriebene Nullabgleich erfolgt idber die Messung
eines NormkOrpers (a piece with a known dimension), wie
das flr eine Kalibrierung idblich ist (vgl. D5). Die
Messung erfolgt unter Verwendung des V-fdrmigen
Messprismas 20 und des Messtasters 17 des Messkopfes
39, wobei die GroRe des Normkdrpers dem Messbereich des
Messkopfes angepasst sein muss. Die Messung zum
Nullabgleich schlieBt somit auch den ersten und zweiten
Winkel und mdégliche Abweichungen von den angenommenen
Winkeln mit ein. Dokument D1 offenbart somit auch die
Kalibrierung hinsichtlich des ersten Winkels und des
zwelten Winkels. Die Kammer teilt insbesondere nicht
die Auffassung der Beschwerdefihrerin, dass bei dem
beschriebenen Nullabgleich lediglich ein
Linearitatsfehler im Umsetzer des Messtasters
kalibriert werde. Zur Bestimmung des Linearitatsfehlers
im Umsetzer des Messtasters ist kein Normkorper

erforderlich, wie Dokument D1, Seite 8, Zeilen 6 bis 16
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erlautert. Der Abschnitt auf Seite 13, Zeilen 29 bis 35
erklart, dass nach einer Kalibrierung des
Linearitatsfehlers im Umsetzer des Messtasters ein
Nullabgleich des Messkopfs nur noch mit einem
Normkdrper einer GroRe erforderlich ist und dann
Werkstlucke verschiedener GroBen gemessen werden kodnnen.
Dieser Nullabgleich des Messkopfs kalibriert alle
Parameter des Messkopfs und er erfolgt auch
hinsichtlich des ersten Winkels und des zweiten
Winkels. Anspruch 1 definiert nicht, dass die Winkel

bei der Kalibrierung separat erfasst werden.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass der
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht neu ist und
dass deshalb der Einspruchsgrund gemaB Artikel 100 a)
i.V.m. Artikel 54 (1) EPU der Aufrechterhaltung des

erteilten Patents entgegensteht.

Hilfsantrdge 1 bis 4 - Zulassung (Artikel 12 (4) VOBK
2007)

Im vorliegenden Fall wurde die Beschwerdebegriindung vor
dem 1. Januar 2020, also vor dem Inkrafttreten der
revidierten Fassung der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (VOBK 2020, ABl. EPA 2019, A63),
eingereicht. Deshalb ist gemal Artikel 25 (2) VOBK 2020
nicht Artikel 12 (4) bis (6) VOBK 2020 anzuwenden,
sondern stattdessen ist Artikel 12 (4) in der Fassung
von 2007 (VOBK 2007, siehe ABl1. EPA 2007, 536) weiter

anzuwenden.

Artikel 12 (4) VOBK 2007 gibt den Beschwerdekammern die
Befugnis, Tatsachen, Beweismittel oder Antradge nicht in
das Beschwerdeverfahren zuzulassen, die bereits im
erstinstanzlichen Verfahren hatten vorgebracht werden

konnen oder dort nicht zugelassen worden sind. Die
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Beschwerdekammern haben daher in ihrer Funktion als
Uberprifungsinstanz das Ermessen, Anspruchssidtze von
Antragen nicht zuzulassen, die nicht im Laufe des
erstinstanzlichen Verfahrens eingereicht wurden (vgl.
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA,

9. Auflage 2019, V.A.4.11.1).

Die Beschwerdefilhrerin war in der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer der Ansicht, dass es ihr in
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
nicht méglich gewesen sei, die Hilfsantrdge zu stellen.
Der Ladungsmitteilung der Einspruchsabteilung sei nicht
eindeutig zu entnehmen gewesen, warum der Gegenstand
des Anspruchs 1 gegeniiber Dokument D1 nicht neu sei.
Erst aus Punkt 2.4.1 der Entscheidungsgriinde der
angefochtenen Entscheidung sei deutlich geworden, aus
welchen Grinden die Neuheit von der Einspruchsabteilung
in Frage gestellt werde. Die beanspruchten Gegenstande
der Hilfsantrdge enthielten weitere Einschrankungen,
die die Neuheit offensichtlich herstellten.

Die Anspriche gemal den Hilfsantragen 1 bis 4 wurden
erstmals mit der Beschwerdebegriindung eingereicht und
waren nicht Gegenstand des erstinstanzlichen
Verfahrens. In ihrem Schreiben vom 29. November 2017
hat die Einsprechende auf Seite 3 bereits ausgefihrt,
dass der Abschnitt auf Seite 13, Zeile 17 bis Seite 14,
Zeile 4 des Dokuments D1 eine Kalibrierung des
Messprismas 20 mittels eines Normkdrpers offenbare und
der beanspruchte Gegenstand somit nicht neu sei. In der
Mitteilung zur Ladung hat die Einspruchsabteilung
ebenfalls ausgefithrt, dass sie den Gegenstand der
erteilten Anspriche 1 und 7 ausgehend von Dokument D1
nicht fir neu erachte. Diese Meinung bestatigte die
Einspruchsabteilung lediglich in der angefochtenen

Entscheidung. Die Kammer ist daher der Meinung, dass
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die Beschwerdefihrerin bereits vor oder spatestens in
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
die geéadnderten Anspriiche gemal den Hilfsantradgen 1 bis

4 hatte einreichen konnen und sollen.

Die Kammer hat daher ein Ermessen, die mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Hilfsantrage geméal
Artikel 12 (4) VOBK 2007 nicht in das

Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Bei der Ausibung ihres Ermessens berlicksichtigt die
Kammer insbesondere die folgenden Aspekte: Die
unabhangigen Anspriiche der Hilfsantrage 1 bis 4 wurden
im erstinstanzlichen Verfahren nicht eingereicht, so
dass die Einspruchsabteilung nicht idber deren
Gegenstand entscheiden konnte, und diese Anspriche
betreffen technische Probleme, die sich von denen der
unabhangigen Anspriiche des vorliegenden Hauptantrags
unterscheiden. Dariber hinaus kann die Kammer unter
Bertlcksichtigung der von der Beschwerdegegnerin in
ihrer Beschwerdeerwiderung vom 25. Oktober 2018, Punkte
4 bis 7 vorgebrachten Argumente prima facie nicht
erkennen, dass diese Anspriche und ihr Gegenstand

eindeutig gewahrbar waren.

Die Kammer entschied daher, die Hilfsantrdge 1 bis 4 in
Ausiibung ihres Ermessens gemal Artikel 12 (4) VOBK 2007

nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Da kein gewdhrbarer Antrag der Beschwerdefilthrerin

vorliegt, ist die Beschwerde zurluckzuweisen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.
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L. Gabor R. Bekkering

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



