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ENTSCHETIDUNG

der Technischen Beschwerdekammer 3.5.02

vom 14. September 2023

Beschwerdefiihrer: Phoenix Contact GmbH & Co. KG
(Anmelder) FlachsmarktstraRe 8
32825 Blomberg (DE)
Vertreter: Patentship
Patentanwaltsgesellschaft mbH
ElsenheimerstraBe 65
80687 Munchen (DE)
Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des

Europdischen Patentamts, die am 9. Dezember
2020 zur Post gegeben wurde und mit der die
europadische Patentanmeldung Nr. 15721596.3
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender H. Bronold
Mitglieder: C.D. Vassoille
R. Cramer
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Patentanmelderin richtet sich gegen
die Entscheidung der Prifungsabteilung liber die
Zurickweisung der europaischen Patentanmeldung Nr. 15
721 596.3.

Die angefochtene Entscheidung beruht ausschlieRlich auf
dem Einwand der mangelnden erfinderischen Tatigkeit
unter Artikel 56 EPU.

In einer der Ladung zur mundlichen Verhandlung
beigefliigten Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020
erhob die Kammer neue Einwande unter Artikel 83 und 84

EPU sowie Regel 42 (1) e) EPU gegen samtliche Antrage.

Eine mindliche Verhandlung vor der Kammer fand am
14. September 2023 statt.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte abschlieBend die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Erteilung eines Patents auf der Grundlage des am

2. Oktober 2020 eingereichten Hauptantrags, oder
hilfsweise auf der Grundlage eines der Hilfsantrédge 1
bis 6, jeweils eingereicht am 2. Oktober 2020, oder
weiter hilfsweise auf der Grundlage eines der am

18. November 2020 in der mindlichen Verhandlung vor der
Prifungsabteilung eingereichten Hilfsantradge 7 bis 9,
oder noch weiter hilfsweise auf der Grundlage des
Hilfsantrags 10, eingereicht in der miindlichen

Verhandlung vor der Kammer.

Anspruch 1 des Hauptantrags hat den folgenden Wortlaut

(Merkmalsbezeichnungen in Fettdruck hinzugeflgt) :



VI.

-2 - T 0276/21

"Energieversorgungsgerat (100), mit:

(i) einer Auswerteeinheit (101) zum Bestimmen einer
Signalisierungsinformation, welche einen
Betriebszustand des Energieversorgungsgerates (100)
anzeigt; und

(ii) einer Kommunikationsschnittstelle (103) zum
Ausgeben der Signalisierungsinformation; wobei die
Auswerteeinheit (101) ausgebildet ist,

(iii) eine Betriebsgrébe des Energieversorgungsgerates
(100) zu erfassen;

(iv) einen Charakterisierungsparameter einzustellen;
und

(v) die erfasste BetriebsgroRe des
Energieversorgungsgerates (100) in Abhangigkeit von dem
Charakterisierungsparameter zu charakterisieren, um die
Signalisierungsinformation zu erhalten,

(vi) wobei die Kommunikationsschnittstelle (103)
drahtlos mit elektrischer Energie versorgbar ist,

(vii) wobei die Auswerteeinheit (101) ausgebildet ist,
eine weitere BetriebsgroRe des
Energieversorgungsgerates (100) zu erfassen, und die
erfasste BetriebsgrdBe des Energieversorgungsgerates
(100) sowie die weitere erfasste BetriebsgroRe des
Energieversorgungsgerates (100) in Abhangigkeit von dem
Charakterisierungsparameter zu charakterisieren, um die
Signalisierungsinformation zu erhalten,

(viii) wobei die Auswerteeinheit (101) ausgebildet ist,
die erfasste BetriebsgroRe des
Energieversorgungsgerates (100) und die weitere
erfasste BetriebsgrdBe des Energieversorgungsgerates
(100) durch eine logische Operation zu verknipfen, um

die Signalisierungsinformation zu erhalten."”

Anspruch 1 eines jeden der Hilfsantrdage 1 bis 9 umfasst
u.a. das Merkmal (vii) des Anspruchs 1 gemaRB

Hauptantrag.



VII.

VIIT.

IX.
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Ferner umfasst Anspruch 1 der Hilfsantrage 1 bis 4
jeweills wortgleich das Merkmal (viii) des Anspruchs 1

gemall Hauptantrag.

Anspruch 1 der Hilfsantrdge 5 bis 9 umfasst jeweils das

Merkmal (viii) in folgender abgewandelter Fassung:

"wobeil die Auswerteeinheit (101) ausgebildet ist, die
erste Information und die zweite Information durch eine
logische Operation zu verknipfen, um die

Signalisierungsinformation zu erhalten"

Angesichts der ablehnenden Entscheidung der Kammer tber
die Frage der Zulassung des Hilfsantrags 10 in das
Beschwerdeverfahren, kann an dieser Stelle auf die
Wiedergabe des Wortlauts dieses Antrags verzichtet

werden.

Die Beschwerdefiilhrerin hat im Wesentlichen geltend
gemacht, dass der beanspruchte Gegenstand im Lichte der
Figur 3 der urspringlichen Anmeldung deutlich im Sinne
von Artikel 84 EPU definiert sei. Insbesondere brachte
sie wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
vor, Anspruch 1 des Hauptantrags definiere

unterschiedliche Signalisierungsinformationen.
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Entscheidungsgrunde

1. Hauptantrag - Mangelnde Klarheit (Artikel 84 EPU)

1.1 Anspruch 1 des Hauptantrags erfiillt nicht die
Voraussetzungen von Artikel 84 EPU, da sein Gegenstand
nicht ausreichend deutlich im Sinne dieser Vorschrift

definiert ist.

1.2 Anspruch 1 gemal Hauptantrag umfasst u.a. die folgenden

Merkmale in Kombination (Hervorhebungen durch die

Kammer) :

(1) "eine[r] Auswerteeinheit (101) zum Bestimmen
einer Signalisierungsinformation [...]",

(vii) "wobel die Auswerteeinheit (101) ausgebildet

ist, eine weitere BetriebsgroBle des
Energieversorgungsgerates (100) zu erfassen, und die
erfasste BetriebsgrdBe des Energieversorgungsgerates
(100) sowie die weitere erfasste BetriebsgroRe des
Energieversorgungsgerates (100) in Abhangigkeit von dem

Charakterisierungsparameter zu charakterisieren, um die

Signalisierungsinformation zu erhalten”

(viii) "wobeil die Auswerteeinheit (101) ausgebildet
ist, die erfasste Betriebsgroble des
Energieversorgungsgerates (100) und die weitere
erfasste BetriebsgrdBe des Energieversorgungsgerates
(100) durch eine logische Operation zu verknipfen, um

die Signalisierungsinformation zu erhalten"

1.3 Ungeachtet der Uberzeugung der Kammer, dass der
Anspruch 1 und insbesondere die Merkmale (vii) und

(viii) noch weitere Klarheitsmangel aufweisen,
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resultiert insbesondere aus der Kombination der
vorstehend wiedergegebenen Merkmale ein Mangel an
Klarheit. Dieser Mangel an Klarheit ergibt sich vor
allem durch die in den Merkmalen (vii) und (viii)
enthaltenen unterschiedlichen funktionalen Definitionen
der Auswerteeinheit, die jeweils auf unterschiedlichem
Wege zum Erhalt der selben Signalisierungsinformation

fihren:

Wahrend das Merkmal (i) eine Auswerteeinheit zum
Bestimmen einer (und somit nicht mehrerer)
Signalisierungsinformation betrifft, definieren die
Merkmale (vii) und (viii) Jjeweils den Erhalt der
Signalisierungsinformation durch zwei unterschiedliche
Funktionen der Auswerteeinheit. Einerseits soll gemal
Merkmal (vii) die Auswerteeinheit ausgebildet sein, die
erfasste BetriebsgrdBe des Energieversorgungsgerates
sowie die weitere erfasste Betriebsgrole des
Energieversorgungsgerates in Abhangigkeit von dem
Charakterisierungsparameter zu charakterisieren, um die
Signalisierungsinformation zu erhalten. Andererseits
soll jedoch gemaB Merkmal (viii) die
Signalisierungsinformation dadurch erhalten werden,
dass die erfasste BetriebsgrdBe des
Energieversorgungsgerates und die weitere erfasste
BetriebsgrdBe des Energieversorgungsgerates durch eine

logische Operation verknipft werden.

Es kann kein Zweifel bestehen, dass die so erhaltenen
Signalisierungsinformationen unterschiedlicher Natur
sind, denn das Ergebnis einer logischen Operation
(Merkmal viii) entspricht unzweifelhaft nicht dem
Resultat eines Charakterisierens zweier BetriebsgrodRen
(Mermkal vii), beispielsweise mittels eines
Schwellwertvergleichs. Die Beschwerdefihrerin hat dies

nicht bestritten.
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Somit erkennt der Fachmann in der entsprechenden
Merkmalskombination einen Widerspruch, denn Anspruch 1
ist eindeutig auf die Bestimmung einer und nicht
mehrerer Signalisierungsinformationen gerichtet (siehe
Merkmal (i)). Die weiteren Merkmale (vii) und (viii)
nehmen jedoch beide Bezug auf "die
Signalisierungsinformation"”, wobei nicht klar ist,
welche der gemadR Merkmal (vii) oder (viii) erhaltenen
Signalisierungsinformationen im Sinne des Merkmals (1)
bestimmt werden soll. Dieser Widerspruch lasst sich
allein anhand des Anspruchs 1 in seiner Gesamtheit

nicht auflosen.

Insbesondere deutet nichts in Anspruch 1 darauf hin,
dass es sich bei den gemal den Merkmalen (vii) und
(viii) erhaltenen Signalisierungsinformationen um
unterschiedliche, insbesondere um erste und zweite
Signalisierungsinformationen handeln konnte, die
jeweils zum Anzeigen des Betriebszustands des
Energieversorgungsgerates dienen kodnnen. Selbst wenn
dies der Fall ware, stinden die beiden Merkmale (vii)
und (viii) im Widerspruch zu Merkmal (i) des Anspruchs
1, wonach die Auswerteeinheit zur Bestimmung einer
(einzigen) und nicht mehrerer

Signalisierungsinformationen dient.

Die Beschwerdefilhrerin hat argumentiert, dass zum
Verstandnis des beanspruchten Gegenstands gemal
Anspruch 1 die Beschreibung und die Zeichnungen
hinzuzuziehen seien. Dabei ergebe sich aus der Figur 3
unmittelbar, dass in jedem Verarbeitungszweig 301 und
303 jeweils erste Signalisierungsinformationen als
Zwischenschritt erhalten werden. Des Weiteren gehe aus
Figur 3 eindeutig hervor, dass eine weitere

Signalisierungsinformation durch die logische



-7 - T 0276/21

Verknipfung der BetriebsgrdBen in Schritt 309 erhalten
werde. Es sei somit klar, dass Anspruch 1 in den
Merkmalen (vii) und (viii) unterschiedliche
Signalisierungsinformationen betreffe, die jeweils den
Betriebszustand des Energieversorgungsgerates anzeigen

konnen.

Nach der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
missen die Patentanspriiche fir einen Fachmann in sich
deutlich sein, so dass er nicht den Inhalt der
Beschreibung hinzuziehen muss (Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des EPA, 10. Auflage 2022, II.A.3.1).
Diese Voraussetzung erfillt Anspruch 1 nicht (siehe
oben Grinde 1.3). Bereits aus diesem Grund ist die
Kammer nicht von dem Argument der Beschwerdefilthrerin
Uberzeugt, dass der beanspruchte Gegenstand unter
Berlcksichtigung der Figur 3 zu lesen sei und daher die

Erfordernisse von Artikel 84 EPU erfiillt seien.

Selbst wenn jedoch die Figur 3 mit zugehdriger
Beschreibung zum Verstandnis des beanspruchten
Gegenstands herangezogen werden wirde, kommt die Kammer

zUu keinem anderen Schluss.

Die Figur 3 zeigt ein schematisches Diagramm, welches
ein Verfahren zum Bestimmen einer
Signalisierungsinformation beschreibt (vgl.

Beschreibung Seite 9, Zeilen 1 bis 3).

Der Fachmann kann, entgegen der Behauptung der
Beschwerdefihrerin, der Figur 3 nicht unmittelbar und
eindeutig entnehmen, dass in jedem Verarbeitungszweig
301 und 303 als Zwischenschritt eine
Signalisierungsinformation erhalten wird. Dies geht
auch nicht aus der zugehdrigen Beschreibung hervor.

Vielmehr wird in der Beschreibung die Erzeugung einer
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ersten und einer zweiten Information dargelegt (siehe
Seite 13, Zeilen 18 bis 19 und Zeilen 33 bis 34), die
zum Erzeugen der Signalisierungsinformation mittels
einer logischen Operation verknipft werden kdnnen (s.
Seite 13, Zeilen 36 bis 38). Die so erzeugte
Signalisierungsinformation kann dann iber eine
Kommunikationsschnittstelle oder einen
Signalisierungsausgang des Energieversorgungsgerates

ausgegeben werden (s. Seite 14, Zeilen 8 bis 10).

Die von der Beschwerdefiihrerin behauptete Erzeugung von
Signalisierungsinformationen als Zwischenschritte in
jedem Verarbeitungszweig 301 und 303 wird somit auch
nicht durch die Beschreibung gestitzt. Vielmehr wird
dort im Zusammenhang mit der Figur 3 die Erzeugung von
Informationen beschrieben, die ihrerseits zum Erzeugen
der Signalisierungsinformation dienen. Weder die Figur
3 noch die zugehdrige Beschreibung enthalten daher
einen Hinweis darauf, dass mehrere unterschiedliche
Signalisierungsinformationen erzeugt werden, die Uber
eine Kommunikationsschnittstelle oder einen
Signalisierungsausgang des Energieversorgungsgerats

ausgebbar sind.

Das einzige Argument der Beschwerdefilthrerin im Hinblick
auf die Erfordernisse von Artikel 84 EPU iberzeugt

daher die Kammer nicht.

Aus den vorgenannten Grinden ist die Kammer zu dem
Schluss gelangt, dass der Hauptantrag nicht das
Erfordernis von Artikel 84 EPU erfullt.
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Hilfsantrdge 1 bis 9 - Mangelnde Klarheit (Artikel 84
EPU)

Die Hilfsantrage 1 bis 9 enthalten jeweils die unter
Punkt 1.3 erliuterten widersprichlichen Formulierungen
im Hinblick auf die mehrfache Definition einer nach
Merkmal (i) zu bestimmenden Signalisierungsinformation.
Die Beschwerdefilhrerin hat im Hinblick auf die
Hilfsantrdge 1 bis 9 vorgetragen, die dort
vorgenommenen Anderungen dienten der Ausrdumung des von
der Prifungsabteilung erhobenen Einwandes der
mangelnden erfinderischen Tatigkeit. Im Ubrigen hat sie
im Hinblick auf die Erfordernisse von Artikel 84 EPU
auf ihren Vortrag zum Hauptantrag verwiesen. Die oben
unter Punkt 1. dargelegten Grunde zum Hauptantrag
gelten daher gleichermalen fur die Hilfsantrdge 1 bis
9.

Lediglich das Merkmal (viii) liegt in den Hilfsantragen
5 bis 9 in abgewandelter Fassung vor (siehe Punkt VIIT.
dieser Entscheidung). Die betreffenden Anderungen haben
jedoch keinen Einfluss auf die unter Punkt 1. zum
Hauptantrag genannten Grinde, die daher ungeachtet der
in Merkmal (viii) der Hilfsantrage 5 bis 9
vorgenommenen Anderungen fiur jeden dieser Hilfsantrage

gelten.

Die Kammer ist daher zu dem Schluss gelangt, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 jedes der Hilfsantrdge 1 bis
9 nicht die Erfordernisse von Artikel 84 EPU erfullt.
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Hilfsantrag 10 - Zulassung (Artikel 13 (2) VOBK 2020)

In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer hat die
Beschwerdefiithrerin einen neuen Hilfsantrag 10

eingereicht.

Nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 bleiben Anderungen des
Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung
der Ladung zur mindlichen Verhandlung grundsatzlich
unberiicksichtigt, es sei denn, der betreffende
Beteiligte hat stichhaltige Grinde dafir aufgezeigt,
dass auBergewdhnliche Umstande vorliegen. Einen
entsprechenden Hinweis enthielt die Mitteilung nach
Artikel 15 (1) VOBK 2020 der Kammer unter Punkt 18.

In der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 hat die
Kammer neue Einwdnde unter Artikel 84 EPU gegen alle zu

diesem Zeitpunkt anhdngigen Antrédge erhoben.

Das Vorbringen neuer Einwdnde in der Mitteilung unter
Artikel 15 (1) VOBK 2020 stellt regelmaBig einen
auBergewdhnlichen Umstand dar, welcher die
Beriicksichtigung neuer Antrage im Sinne von

Artikel 13 (2) VOBK 2020 im Beschwerdeverfahren
rechtfertigen kann (siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 10. Auflage 2022, V.A.4.5.5a)).

Die vorgenannte, der Ladung zur mindlichen Verhandlung
beigefliigte Mitteilung der Kammer ist der
Beschwerdefihrerin am 21. April 2023 zugegangen. Sie
hatte somit genligend Zeit, um vor der miindlichen
Verhandlung auf die neuen Klarheitseinwande der Kammer
in Form von Hilfsantrdgen zu reagieren. Stattdessen hat
sie in dem Schreiben vom 3. August 2023 die bisherigen

Antrage aufrechterhalten. Zu den neuen
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Klarheitseinwadnden der Kammer hat sie sich rein

argumentativ geduBert.

Vor diesem Hintergrund mag der Hilfsantrag 10 zwar eine
gerechtfertigte Erwiderung auf die neuen
Klarheitseinwdnde der Kammer in der Mitteilung nach
Artikel 15 (1) VOBK 2020 darstellen. Die Einreichung
dieses Hilfsantrags erstmals in der mindlichen
Verhandlung kann jedoch nicht als rechtzeitig erachtet
werden, denn, wie oben dargelegt, hatte die
Beschwerdefihrerin bereits ca. 5 Monate vor der
mundlichen Verhandlung vor der Kammer Kenntnis von den
neuen Einwdnden erlangt. Sie hatte daher zum
frihestmdoglichen Zeitpunkt sorgfaltig prifen missen,

wie auf die neuen Einwdnde zu reagieren ist.

Das erstmalige Einreichen des neuen Hilfsantrags 10 in
der mindlichen Verhandlung kann nicht als Reaktion zu
einem frihestmdglichen Zeitpunkt gewertet werden. Die
in Artikel 13 (2) VOBK 2020 genannten stichhaltigen
Grunde umfassen auch Grinde dafur, warum der
Hilfsantrag nicht friher habe eingereicht werden
konnen, um der Kammer ausreichend Gelegenheit zu geben
sich mit dem neuen Hilfsantrag eingehend zu befassen
(siehe z.B. T 1707/17, Grunde Nr. 2.4; T 713/18, Grunde
Nr. 3.3).

Der Vollstandigkeit halber bemerkt die Kammer, dass der
neue Hilfsantrag 10 prima facie auch nicht geeignet
erscheint, samtliche Einwande der Kammer unter Artikel
84 EPU auszurdumen und sogar Anlass zu neuen Einwdnden
unter Artikel 123 (2) EPU gibt (Artikel 13 (1) VOBK
2020) .

Die Beschwerdefiilhrerin hat die spate Vorlage des

Hilfsantrags 10 in der miundlichen Verhandlung vor der
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Kammer damit gerechtfertigt, dass sie erstmals in der
mundlichen Verhandlung Kenntnis davon erlangt habe,
dass neue Einwande in der Mitteilung nach Artikel 15
(1) VOBK 2020 aubBergewdbhnliche Umstande im Sinne von
Artikel 13 (2) VOBK 2020 darstellen, welche die
Zulassung neuer Hilfsantrage rechtfertigen kodnnen.
Zudem sei in der Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK
2020 darauf verwiesen worden, dass die Kammer im Sinne
der Entscheidung G 10/93 berechtigt sei, neue Einwande
vorzubringen. Den Hinweis auf Artikel 13 (2) VOBK 2020
in der Mitteilung unter Artikel 15 (1) VOBK 2020 habe
sie im Ubrigen so verstanden, dass neue Antridge nach
Zugang der Ladung zur mindlichen Verhandlung nicht
berlicksichtigt werden. Daher habe sie von der

Einreichung neuer Hilfsantrage abgesehen.

Die Argumente der Beschwerdefihrerin idberzeugen die
Kammer nicht. Zum Zeitpunkt der Zustellung der Ladung
zur mindlichen Verhandlung und der beigefligten
Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 war die neue
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern bereits seit
mehr als drei Jahren in Kraft. Von der
Beschwerdefiihrerin konnte daher erwartet werden, dass
sie mit den neuen Verfahrensregeln und der dazu
zwischenzeitlich ergangenen Rechtsprechung der
Beschwerdekammern vertraut war, zumal die Kammer in
ihrer Mitteilung unter Punkt 18 sogar auf die
einschlagige Vorschrift des Artikels 13 (2) VOBK 2020

hingewiesen hatte.

Die Kammer kann die Unkenntnis der geltenden
Verfahrensvorschriften der Beschwerdekammern daher
nicht als auRergewdhnlichen Umstand im Sinne des
Artikels 13 (2) VOBK 2020 ansehen, der die Zulassung

des Hilfsantrags 10 rechtfertigen konnte.
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Aus den vorstehenden Grinden hat die Kammer ihr
Ermessen unter Artikel 13 (2) VOBK 2020 dahingehend
ausgelibt, den Hilfsantrag 10 im Beschwerdeverfahren

unbericksichtigt zu lassen.

Ergebnis

Da weder der Hauptantrag noch die Hilfsantrage 1 bis 9
die Erfordernisse von Artikel 84 EPU erfiillen und der
Hilfsantrag 10 im Beschwerdeverfahren unbertcksichtigt
geblieben ist, konnte keinem Antrag der

Beschwerdefilhrerin entsprochen werden.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
werdeks
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