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Sachverhalt und Antréage
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Cegen di e Entschei dung der Ei nspruchsabteilung, mt der
das europdische Patent Nr. 1 320 419 in gedndertem
Unfang mt Ansprichen 1 bis 21, davon Anspriche 1, 15
und 16 al s unabhé&ngi ge Anspriche, aufrechterhalten

wor den ist, hat die Einsprechende, imfolgenden

Beschwer def Uhrerin, Beschwerde ei ngel egt.

Di e Beschwerdefuhrerin beantragt, die angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und das Patent im Unfang der
Anspriche 1 - 14 zu widerrufen (vgl. Beschwerdeschrift
vom 29. April 2008 und Beschwer debegr indung vom

9. Juli 2008 (Abschnitt 4.).

Di e Beschwer degegnerin (Patentinhaberin) beantragt, die

Beschwer de zur ickzuwei sen

Der nach der angefochtenen Entschei dung aufrechterhal -
tene Anspruch 1 lautet, mt einer von der Kanmer

hi nzugef gt en Nunmeri erung der Merkmale, wie folgt:

"1. Einrichtung zum Auf bri ngen von Kl ebstoff auf ein
Wer kst tck

1.1 mt einemmt demviskosen Klebstoff unter Druck
beauf schl agbaren, eine Auftragsdise (24) aufwei senden
Disenkopf (18),

1.2 wobei der Disenkopf (18) und das Werkstuck (14)
mttels einer Roboteranordnung (10) so relativ

zuei nander bewegbar si nd,
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1.3 dass der vorzugswei se in ei nem Sprihstrahl aus der
Auf t ragsdise (24) austretende Klebstoff in Form eines
Kl ebstof fstrei fens (40) entlang ei ner vorgegebenen

Auf t ragsbahn (36) auf das Werkstick (14) appli zierbar

i st,

1.4 wobei sich am Disenkopf (18) oder am zugehoéri gen
Robotergli ed ei ne auf den Sprihstrahl (28) oder den
Kl ebstof fstreifen (40) gerichtete, ausgangsseitig an
ei ne Bil dauswerteei nheit (45) zur Erzeugung von

Bi | ddat en des Kl ebstoffstreifens (40) angeschl ossene

Kamer aanor dnung (42) befindet,

1.5 wobei die Bildauswerteeinheit (45) eine
Ver gl ei chsschal tung oder -routine fur einen |st-
/ Sol Il wert-Vergleich zum ndest eines Teils der Bil ddaten

entl ang der Auftragsbahn (36) aufweist,

1. 6 wobei der Disenkopf (18) uUber eine Dosiereinrichtung
(52) mt Klebstoff beaufschlagbar ist,

1.7 wobei die Bildauswerteeinheit (45) Bestandteil eines
di e Dosiereinrichtung (52,54) ansteuernden Regel krei ses

i st,

1.8 und wobei die Kanmeraanordnung (42) nehrere mt ihrem
bj ektiv auf den Spruhstrahl (28) oder den
Kl ebstof fstrei fen (40) gerichtete Kaneraei nheiten

unf asst,

dadurch gekennzei chnet, dal3
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1.9 die Bildauswerteeinheit (45) einen |Istwert-Speicher
(47) zur fortl auf enden Abspei cherung der genessenen

Bi | ddat en des Kl ebestreifens (40) sow e

1.10 einen mt dem | stwert-Speicher synchronisierbaren
| npul sgeber oder Weggeber (57) entlang der Auftragsbahn
(36) aufweist."”

In der vorliegenden Entschei dung wird Bezug genomen auf
die bereits im Ei nspruchsverfahren bericksichtigte

Ent gegenhal t ung

E35: US-A-5 402 351

sowie auf die mt Schriftsatz der Beschwerdefidhrerin vom

22. Januar 2010 erstmals genannte Entgegenhal tung

E38: US-A-5 812 408.

Nach der angefochtenen Entschei dung genuge das Streit-
patent in der aufrechterhaltenen Fassung den Erforder-

ni ssen der Artikel 83, 84 und 123(2) EPU. Die Einrich-
tung nach dem aufrechterhal tenen Anspruch 1 (im fol gen-
den: Anspruch 1) sei weiterhin gegenuber derjenigen nach
E35 neu und beruhe gegenuber der als nachst konmenden
Stand der Techni k erachteten E35 auch auf einer erfin-
deri schen Tatigkeit. Entsprechendes gelte gegentber

Konbi nati onen der Entgegenhaltung E35 mt weiterem Stand
der Techni k.

Das fur die vorliegende Entschei dung rel evante
Vor bri ngen der Beschwerdefihrerin | asst sich wie fol gt

zusanmenf assen.
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Di e angefochtene Entschei dung sei, soweit hinsichtlich
der Einrichtung nach dem Anspruch 1 Neuheit und
erfinderische Tatigkeit gegeniber E35 bejaht worden sind,

als unzutreffend zu erachten.

Nach der vorl &ufi gen Auffassung der Kammer genal3 Anl age
zur Ladung zur mindlichen Ver handl ung vom

2. Dezenber 2009 (im fol genden: Ladungsbeschei d) seien
die Merkmale 1.7, 1.9 und 1.10 naher zu prafen.

Ber ticksi chti gung di eser Merkmal e und der entsprechenden
O fenbarung der E35 fihre dazu, dass die Einrichtung
nach dem Anspruch 1 dengegentber nicht neu sei bzw
nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend

angesehen werden konne.

VIIl. Das fur die vorliegende Entschei dung rel evante
Vor bri ngen der Beschwerdegegnerin | asst sich wie fol gt

zusanmmenf assen.

Die Einrichtung nach dem Anspruch 1 sei neu gegenuber
derj eni gen nach E35. Al's Unterschei dungsnerknmal e sei en
di e kennzei chnenden Merknal e des Anspruchs anzusehen.
Uber ei nstimrend nmit der angefochtenen Entschei dung sei
auch das Qberbegriffsnmerkmal 1.7, nach demdie

Bi | dauswert eei nheit Bestandteil eines die

Dosi erei nri chtung anst euernden Regel krei ses ist, als

Unt er schei dungsner kmal anzusehen.

Die Einrichtung nach dem Anspruch 1 beruhe auch auf
erfinderischer Tatigkeit, und zwar sowohl gegentber
ei ner all einigen Beriicksichtigung der E35 als auch
gegentber einer Konbination di eser Entgegenhaltung mt

wei terem St and der Techni k.

C3108. D
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I n i hrem Ladungsbeschei d hat di e Kammer u.a. dargel egt,
dass ausgehend von der angefocht enen Entschei dung und
dem Vor bri ngen bei der Parteien i mwesentlichen die
Neuheit der Einrichtung nach dem Anspruch 1 gegenuber
E35 sow e, sofern der Anspruch als neu erachtet wrd,
das Vorliegen erfinderischer Tatigkeit unter alleiniger
Ber ticksi chti gung der E35 sowi e ggfs. unter

Ber ticksi chti gung di eser Entgegenhal tung in Konbi nation

mt weiterem Stand der Techni k zu prifen sein werde.

Die fur den 24. Februar 2010 anberaunte mindl i che

Ver handl ung wurde auf die mt Schriftsatz vom

23. Dezenber 2009 gegebene Erkl arung der

Beschwer degegnerin, nicht an der nundlichen Verhandl ung

tei | zunehnen, abgeset zt.

Ent schei dungsgr inde

C3108. D

Beschwer degegenst and

Di e Beschwerdefuhrerin hat ihren Beschwerdeantrag

ausdr tcklich auf einen allein die Anspriche 1 bis 14 des
Streitpatents in der von der Einspruchsabteil ung
aufrecht erhal t enen Fassung betreffenden Angriff
beschrankt. Dies hat zur Fol ge, dass di e unabhéangi gen
Anspriche 15 und 16 sowi e di e darauf rickbezogenen
abhangi gen Anspriche 17 bis 21 des Streitpatents in der
von der Ei nspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung
ni cht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind und die
Kammer m thin ausschliel3lich Uber die Patentfahigkeit
des unabhangi gen Anspruchs 1 i m Anspruchssatz der

Anspriche 1 bis 14 zu entscheiden hatte.
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Ver f ahr ensabl auf

Auf di e i mLadungsbeschei d ent hal tene vorl aufi ge
Auf f assung der Kammer hat di e Beschwerdegegnerin mt
Schriftsatz vom 23. Dezenber 2009, ohne sachlich auf die
vor | &ufi ge Auffassung der Kamrer ei nzugehen, erklart,
dass sie nicht an der ntindlichen Verhandl ung teil nehnen

wer de.

Di e Kanmer versteht diese Erklarung i mEinklang mt der
Recht sprechung der Beschwerdekamern als Ricknahne des

hil fswei se gestellten Antrags auf nundliche Verhandl ung
(vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekanmern des

Eur opdi schen Patentants, 5. Auflage, 2006, VI.C 2.2).

Da di e Beschwerdefuhrerin ei ne mindliche Verhandl ung
lediglich hilfsweise beantragt hat, konnte die
vorl i egende Entscheidung imschriftlichen Verfahren

er gehen.

Anspruch 1

Der Anspruch 1 weist, in teilweise geanderter Anordnung,
santliche Merkmal e des Anspruchs 1 in der erteilten
Fassung auf, sow e als kennzei chnende Merkmale 1.9 und
1.10 die Merkmal e des Anspruchs 2 in der erteilten

Fassung.

Da di e Anspruchsénderung somt auf einer Konbination
erteilter Anspriche beruht, ist, unter Berucksichtigung
der standi gen Rechtsprechung der Beschwerdekammern, die

Vor ausset zung fur ei ne Klarheitsprifung nicht gegeben.
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Neuhei t

Nach Auffassung der Beschwerdef Ghrerin ist die

Ei nri chtung nach dem Anspruch 1 nicht neu, weil die
Ent gegenhal tung E35, zum ndest inplizit, santliche
Mer kmal e des Anspruchs 1 of f enbare.

Di e Beschwerdegegnerin erachtet di e angefochtene

Ent schei dung, gemal der die Einrichtung nach dem
Anspruch 1 neu ist gegenuber E35 als zutreffend. Zum
einen sei ndmich in E35 nicht ausdricklich beschrieben,
dass di e Bil dauswerteei nheit entsprechend dem

Merkmal 1.7 Bestandteil eines die Dosiereinrichtung
anst euer nden Regel krei ses ist und zum anderen seien die
das Abspeichern von Istwerten betreffenden Merkmale 1.9
und 1.10 aus E35 nicht bekannt.

Nach Auffassung der Kamrer kann vorliegend dahi ngestellt
bl ei ben, ob sanmliche Merkmal e des Anspruchs 1 fir ein
und di esel be Ausf Uhrungsform der in E35 offenbarten

Ei nri chtungen of fenbart sind, weil die Einrichtung nach
dem Anspruch 1, wie imfol genden ausgef Uhrt, gegentber
den Ei nrichtungen nach E35 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.

Erfinderische Tatigkeit

We in dem Ladungsbescheid (vgl. Abschnitte 9. und 9.1)
ausgefUhrt, ist zu prifen, inwiewit die angefochtene
Ent schei dung als zutreffend zu erachten ist, nach der
die Einrichtung gemal3 Anspruch 1 gegentber E35 auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht (G inde, Nr. 3.4.1).



5.1

5.2

5.2.1

5.2.2
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Nachst konmender Stand der Techni k

Es wurde seitens der Beschwerdegegnerin hinsichtlich der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht
bestritten, dass, entsprechend der angefochtenen

Ent scheidung (Grunde, Nr. 2.4.1) und wie in dem
Ladungsbeschei d ausgef hrt (vgl. Abschnitt 9.), die

Ent gegenhal tung E35 al s nédchst kormender Stand der

Techni k zu bericksichtigen ist.

Unt er schei dungsner kmal e

Di e angefocht ene Entschei dung kann i m H nblick auf die
Mer kmal e, durch die sich die Einrichtung nach dem
Anspruch 1 von derjeni gen nach E35 unterscheidet, we im
Ladungsbeschei d ausgef thrt (Abschnitt 8.1.1), so

ver standen werden, dass die Merkmale 1.7, 1.9 und 1.10

al s Unt erschei dungsner knmal e angesehen wor den si nd.

Di e beiden Parteien sind, we ausfuhrlich im
Ladungsbescheid erortert (vgl. Abschnitte 8.3, 8.3.1
8.4 und 8.4.1), unterschiedlicher Auffassung betreffend
den O fenbarungsgehalt der Entgegenhal tung E35 im

Hi nblick auf die Merkmale 1.7, 1.9 und 1.10.

Uber ei nstimrend mit der angefochtenen Entschei dung i st
i n der Beschwerdeerw derung vom 19. Novenber 2008,

wor auf in dem Ladungsbeschei d hi ngewi esen wor den i st
(Abschnitt 8.2), von den angesprochenen Merkmal en als
Unt er schei dungsner kmal en ausgegangen worden (vgl.
Abschnitt 2.).



5.2.3

5.3

5.3.1

5.3.2
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Es wird i mfol genden, zugunsten der Beschwerdegegnerin,
unterstellt, dass die o.g. Merkmal e bei der Prifung der
erfinderischen Tatigkeit ausgehend von der Einrichtung
nach E35 al s Unterschei dungsnerkmal e zu ber ticksi chti gen

sind (vgl. obigen Abschnitt 3.).

A eichzeitig wird von der unstrittigen Beurteilung des
O f enbarungsgehal ts der E35 ausgegangen, nach der alle
anderen Merkmal e des Anspruchs 1 aus di eser

Ent gegenhal t ung bekannt sind. Fol gende, in der

Beschwer debegr indung (vgl. Abschnitt 3.1.1) genannte,
O f enbarungsstel | en der E35 sind dabei von Bedeut ung:
Anspruch 1, die all geneine Beschrei bung (vgl. Spalte 3,
Zeilen 12 - 32; Spalte 3, Zeilen 26 - 32), sowe die
Figuren 1A, 3 und 6A sow e die jeweils zugehorige
Beschrei bung (vgl. Spalte 4, Zeilen 46 - 52; Spalte 6,
Zeilen 38 - 54; Spalte 7, Zeile 60 - Spalte 8, Zeile 4).

W rkung der Unterschei dungsner kmal e

Hi nsichtlich des Merkmals 1.7, nach dem di e Bil daus-
werteei nheit Bestandteil eines die Dosiereinrichtung
anst euer nden Regel krei ses ist, wurde in dem Ladungs-
bescheid (Abschnitt 8.3.1) ausgefihrt, dass zu priufen
sein werde, welche Bedeutung der in diesem Merknma
definierten Ansteuerung der Dosiereinrichtung Gber einen
Regel kreis, zu dem di e Bil dauswert eei nheit gehort,

i nner hal b der Merkmal skonbi nati on des Anspruchs 1, unter
besonder er Berlcksichtigung der weiteren, die Bild-

auswert eei nheit betreffenden Merkmal en, zukommt.

Di e Beschwerdegegnerin hat sich zur Wrkung di eses

Mer kmal s ni cht gedulRert.



5.3.3

5.3.4

5.4

5.4.1
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Di e Kanmer geht imfol genden davon aus, dass di eses

Mer kmal die, durch den Wortlaut di eses Merkmal s

vor gegebene, Bedeutung hat, dass die Bil dauswerteei nheit
Teil eines die Dosiereinrichtung ansteuernden

Regel krei ses i st.

Betreffend den Regel kreis enthalt der erteilte
Anspruch 1, zum ndest explizit, keine weitere Angabe
(vgl. Ladungsbescheid, Abschnitt 8.3.1).

Die in diesem Merknal genannte, und in den Merkmalen 1.4
und 1.5 in Verbindung mt der Erzeugung von Bil ddaten
bzw. einer Vergleichsschaltung oder -routine fir einen

| st-/Sol | wert-Vergl ei ch angesprochene,

Bi | dauswert eei nheit wei st nach dem Merkmal 1.9 einen

| stwert-Speicher zur fortlaufenden Abspei cherung der
genessenen Bil ddaten des Kl ebestreifens auf, sow e

ent sprechend dem Merkmal 1.10 einen mt dem | stwert-

Spei cher synchroni si erbaren | npul sgeber oder Wggeber

ent|l ang der Auftragsbahn.

Nach der Beschwerdeerw derung (Abschnitt 3.1) fdhren die
Unt er schei dungsner kmal e dazu, dass ei ne archivierbare
Dokunent ati on des auf getragenen Kl ebstoffstreifens
erndglicht wird, als Voraussetzung fir eine
automati si ert und/ oder ferngesteuert durchfihrbare

Kal i bri erung bei m Kl ebst of fauftrag.

Auf gabe

Ent sprechend der Beschwerdeerw derung |liegt somt dem
Streitpatent die Aufgabe zugrunde, eine archivierbare
Dokunent ati on des aufgetragenen Kl ebstoffstreifens zu

erndgli chen und damt den Kalibriervorgang beim



5.4.2

5.4.3
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Kl ebst of fauftrag autonmati si ert und/ oder ferngesteuert

dur chf Uhren zu kénnen.

Di ese Fornulierung der Aufgabe unfasst zwei Aspekte. Der
erste Aspekt betrifft die Voraussetzungen fur eine
archi vi erbare Dokunentation, der zweite Aspekt eine, der
Archi vi erung nachgel agerte, automatisierte und/ oder

ferngesteuerte Kalibrierung.

Der zweite Aspekt der Aufgabe stinmm mt der Aufgabe
nach der aufrechterhaltenen, geanderten Fassung des
Streitpatents Uberein (vgl. Seite 2, Zeilen 12 - 15),

der erste Aspekt mt der Aufgabe des Streitpatents in
der erteilten Fassung (vgl. Spalte 2, Zeilen 11 — 16; 22
- 33).

Der zweite Aspekt der Aufgabe kann, worauf in dem
Ladungsbeschei d verwi esen worden ist (Abschnitt 9.3.1),
bei der Formulierung der techni schen Aufgabe nicht

ber dcksi chtigt werden, weil den Merkmal en des
Anspruchs 1 di esbeziglich keine Uber die Daten-

spei cherung genmall den Merkmalen 1.9 und 1.10

hi nausgehende, ausschliel3lich den ersten Aspekt

betreffende, Wrkung zugeordnet werden kann.

Es wird i mfol genden von ei ner Auf gabe ausgegangen, die
derj eni gen nach dem ersten Aspekt entspricht und nach
der di e Voraussetzungen fiur eine archivierbare

Dokunent ati on geschaffen werden soll en



5.5

5.6

5.6.1

5.6.2
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Losung

Di e genannte Aufgabe wird durch die, die o.g. Unter-
schei dungsnerkmale 1.7, 1.9 und 1. 10 unfassende,

Mer kmal skonbi nati on des Anspruchs 1 gel 6st.

Nahel i egen

Betreffend die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von E35 al s nachst kommenden Stand der Techni k
sind die Parteien unterschiedlicher Auffassung dartber,
wel che O f enbarung di e Entgegenhal tung E35 i m Hi nblick
auf di e beanspruchte Losung aufwei st (vgl. obigen
Abschnitt 4.2.2).

I n di esem Zusammenhang i st, worauf der Ladungsbescheid
verwei st (Abschnitt 9.4), die Vorgehenswei se nach dem
Merkmal 1.9, nach dem genessene Bil ddaten des

Kl ebestreifens fortlaufend in einemIstwert-Speicher

abgespei chert werden, von wesentlicher Bedeutung.

Gemald Ausf ihrungen des Ladungsbeschei ds, denen seitens
der Beschwerdegegnerin nicht w dersprochen worden ist,
werden derartige Istwerte, nadmich Bilddaten eines ent-

| ang ei ner Auftragsbahn aufgetragenen Kl ebstoffstreifens,
auch bei der Einrichtung nach E35 ermttelt (vgl
Ladungsbeschei d, Abschnitt 9.4; E35, Spalte 8, Zeilen 41
- 61; Spalte 9, Zeilen 4 - 19; Spalte 13, Zeilen 54 - 68;
Figuren 1, 7).

Weiter weist die Bildauswerteeinheit der Einrichtung
nach E35, wie in der Beschwerdebegrindung
(Abschnitt 3.1.1, vgl. insbesonders Seite 8, Absatz 5)

ausgef ihrt, entsprechend dem Merkmal 1.10 einen mt dem



5.6.3
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| st wert - Spei cher synchroni si erbaren | npul sgeber oder
Weggeber entl ang der Auftragsbahn auf, weil es, we in
dem Ladungsbeschei d ausgef thrt, fidr den in E35 angespro-
chenen Ist-/Sollwert-Vergleich, der denjenigen nach dem
Merkmal 1.5 des Anspruchs 1 entspricht, einer Zuordnung
der entlang der Auftragsbahn ermttelten Istwerte zu den
in Formeiner Liste (nozzle novenent |ist) bedarf (vgl.
E35, Spalte 13, Zeilen 54 - 68).

SchlieBlich ist, wie gleichfalls in dem Ladungsbeschei d
(Abschnitt 9.4) ausgefuhrt und seitens der Beschwerde-
gegnerin nicht w dersprochen, auch das Abspei chern von
| stwerten aus E35 bereits bekannt. Aus der Entgegen-
hal tung E35 ergi bt sich namich, dass Daten des Feed-
back- Si gnal s zur Erzeugung ei ner Bitmap-Darstellung

ei nes zuvor aufgebrachten Kl ebstoffstreifens verwendet
und abgespei chert werden kénnen, um di ese Daten al s
Referenz fiur eine Echtzeit-Konpensation von Tol eranz-
abwei chungen bei dem Auftrag des nachsten Kl ebstoff-
streifens einzusetzen (vgl. Ladungsbescheid,

Abschnitt 9.4; E35, Spalte 16, Zeilen 5 - 15).

Auf grund des angesprochenen O f enbarungsgehal tes der

Ent gegenhal tung E35 i st es sodann nahel i egend, ausgehend
von der bekannten Einrichtung, zur L6sung der dem
Streitpatent zugrunde |iegenden Aufgabe (vgl. obigen
Abschnitt 4.4.3) die Bildauswerteeinheit mt einem

| stwert-Speicher zur fortlaufenden Abspei cherung der
genessenen Bil ddaten des Kl ebestreifens entsprechend dem
Merkmal 1.9 zu versehen, sowe mt einemmt dem

| st wert - Spei cher synchroni si erbaren | npul sgeber oder
Weggeber entl ang der Auftragsbahn entsprechend dem

Mer kmal 1. 10.
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Weiter ist es nach der Uberzeugung der Kanmmer ausgehend
von der Einrichtung nach E35 hinsichtlich des Regel krei -
ses nach dem Merkmal 1.7 offensichtlich, die bekannte
Bi | dauswerteei nheit als Bestandteil eines die Dosier-

ei nrichtung anst euernden Regel krei ses vor zusehen.

Di e Kanmer erachtet in di esem Zusamenhang die, in dem
Ladungsbescheid (Abschnitt 8.3.1) angesprochenen,

Ausf Uhrungen der Beschwer debegr indung (Abschnitt 3.3.1
vgl. insbesonders Seite 5, Absatz 3) zum ndest insoweit
als zutreffend, als es ausgehend von der dort angespro-
chenen O fenbarung der E35 al s nahel i egend anzusehen i st
bei der bekannten Einrichtung ei nen Regel krei s

ent sprechend dem Merkmal 1.7 vorzusehen

I m H nblick auf die Beurteilung der erfinderischen

Tati gkeit (Beschwerdebegrindung, Abschnitt 3.1.2, vgl.

i nsbes. Seite 10, letzter Absatz) ist es folglich unter
Ber ticksi chti gung des Bl ockdi agramms ei nes geschl ossenen
Regel krei ses zur Model | erstel l ung nach der Figur 1A der
E35, und den in der Beschwerdebegrindung herangezogenen
Beschrei bungsteil en betreffend El enente di eses

Bl ockdi agramms, sowi e deren jeweilige Funktionen
(Spalte 6, Zeilen 38 - 54; Spalte 7, Zeile 60 - Spalte 8,
Zeile 4) zum ndest al s naheliegend anzusehen, den aus
E35 bekannten, zur Regelung der Geonetrie bei der
Model | erstel l ung hinsichtlich der vorgegebenen

dr ei di nensi onal en Forndaten, sow e zum Ei n- und
Ausschal ten der Dise 12 einsetzbaren, Regel kreis,

ent sprechend einem Teil des Merkmals 1.7, als einen die

Dosi erei nri chtung anst euernden, Regel krei s vorzusehen

Da der, der Bil dauswerteeinheit nach dem Anspruch 1

ent sprechende, Controller 46 (vgl. Beschwerdebegrindung,
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Abschnitt 3.1.1, vgl. insbesonders Seite 5, erster Ab-
satz), we der Figur 1A zu entnehnen, Teil des angespro-
chenen Regel krei ses ist, ist das Vorsehen des

Regel krei ses nach dem Merkmal 1.7 in seiner CGesantheit,
d.h. mt den Merkmalen 1.9 und 1.10 in der Einrichtung
nach E35 nahegel egt.

Die Einrichtung nach dem Anspruch 1 beruht somt gegen-
Uber derjeni gen nach der Entgegenhal tung E35 ni cht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit im Sinne des

Artikels 56 EPU

Angesi chts der o.g. Ofenbarung der E35 hinsichtlich des
Vor sehens eines Istwert-Speichers ist, wie bereits in
dem Ladungsbeschei d ausgef tthrt (vgl. Abschnitt 9.6), das
Argunent der Beschwer degegnerin (Beschwerdeerw derung,
Seite 7, Absatz 2) nach dem di e bekannte Einrichtung
zwar Uber einen Datenspeicher verfige, dieser jedoch nur
der Spei cherung von Sol | werten diene, umeinen |stwert-
Sol I wert-Vergl eich vornehnen zu kdénnen, unbeachtlich,

wei |l dem O f enbarungsgehalt der E35 nicht entsprechend.

Dies gilt entsprechend hinsichtlich des Argunents der
Beschwer degegnerin, nach dem ausgehend von der

Ei nri chtung nach E35 kei n dahi ngehendes Bedurfnis

| stwerte abzuspei chern, herleitbar sei, weil es fir den
i n E35 genannten Verwendungszweck der Mbodel |l bil dung

ei nes Abspeicherns der Istwerte nicht bedurfe, da das
Model |, anders als ein Klebstoffstreifen zwi schen zwei
ver bundenen Wer kst ticken, fir eine spatere visuelle
Uber pr uf ung zur Verfigung stehe (vgl. den die Seiten 7

und 8 uUberbrickenden Absatz der Erw derung).
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We in dem Ladungsbescheid (Abschnitt 9.6) dargel egt,
ist in diesem Zusammenhang nam i ch zu ber lcksi chti gen,
dass, unabhéangi g von dem drei di nensi onal en Auf bau der
fertig gestellten Kl ebstoffstreifen, nach E35

Kl ebstof fstreifen in einer zweidi nensi onal en Ebene
gebi | det werden, wobei, zum Erhalt einer vorgegebenen
Model | struktur, derartige Kl ebstoffstreifen Uberl agert
auf getragen werden (Spalte 4, Zeilen 40 - 57; Figuren 2A
2B). Es sind folglich die einzelnen Klebstoffstreifen
ei ner Model | struktur, die unterhalb des zul et zt
ausgebi | deten Kl ebstoffstreifens |iegen, visuell anhand

des fertig gestellten Mdells nicht nehr Uberpruf bar.

Damt steht bei der Einrichtung nach E35 ein Istwert-
Spei cher zur Verfigung, der nach der Uberzeugung der
Kammer zu dem gl ei chen Zweck ei nsetzbar ist, we es fir

den | stwert-Spei cher nach dem Anspruch 1 der Fall ist.

Bei dieser Sachlage ist es nicht erforderlich zu prifen,
inmeweit die Einrichtung nach dem Anspruch 1, ausgehend
von der Entgegenhal tung E35 al s nachst komenden St and

der Techni k, unter Bericksichtigung weiteren Standes der

Techni k al s nahel i egend zu erachten ist.

Denzuf ol ge konnte die in dem Schriftsatz der Beschwerde-
fdhrerin vom 22. Januar 2010 erstmal s genannte Ent gegen-
hal tung E38 auller Betracht bl ei ben

Der Beschwerde ist somt, da der Anspruch 1 nicht als
auf erfinderischer Tatigkeit beruhend angesehen werden
kann, im beantragten Unfang der Anspriche 1 - 14

st att zugeben, denn di e Beschwerdegegnerin hat in dieser

Hi nsi cht kei ne gednderten Anspriche eingereicht.
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Di e Anspriuche in der aufrechterhaltenen Fassung unfassen
wei terhin di e unabhéngi gen Anspriche 15 und 16 und die
davon abhangi gen Anspriche 17 - 21. Diesbezuglich ist
auf grund der Zurickverwei sung an die erste Instanz nur
eine - redaktionelle - Umumrerierung bzw. Korrektur der
Riuckbezi ehungen der abhangi gen Anspriche vorzunehnen.
Weiterhin ist eine allfallige Anpassung der Beschrei bung
und ggfs. der Zeichnungen imHi nblick auf die in dem
nach di eser Entschei dung ver bl ei benden Patent nicht nehr

ent hal tenen Anspriche 1 - 14 vorzunehnen.

I n di esem Zusammenhang sei darauf verw esen, dass der
di e Anspriche 15 - 21 unfassende, nicht von der
Beschwerde erfasste Teil des Streitpatents dadurch nicht
Cegenst and des Beschwerdeverfahrens ist (vgl. obigen
Abschnitt 1.) und somt auch nach der Zurickverwei sung
einer weiteren Priafung i m Sinne des Artikels 111(1) EPU

ent zogen i st.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. Di e angefochtene Entschei dung wird auf gehoben.

2. Di e Angel egenheit wird an die erste Instanz mt der
Anor dnung zur tckverw esen, das Patent mt den fol genden
Anspr idchen und ei ner noch anzupassenden Beschrei bung und
ggfs. Zei chnungen, aufrechtzuerhalten
Anspriche 15 bis 21 der der Patentschrift,

unzunummerieren in 1 - 7, unter Anpassung der

Riuckbezi ehungen der abhangi gen Anspriche 3 bis 7.

Der CGeschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

G Nachtigall H Mei nders

C3108. D
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Ziffer 2. des Tenors der Entscheidung T 0887/08 - 3.2.07
vom 12. Miarz 2010 wird genmaR Regel 140 EPU berichti gt,

in dem di e Bezugnahne auf

"Anspriche 15 bis 21 der Patentschrift”

berichtigt wird in

"Anspriche 15 bis 21 in der aufrechterhaltenen Fassung".
Die Berichtigung betrifft eine offenbare Unrichtigkeit,
W e dies aus den Abschnitten |I. und 8. der Entschei dung
hervorgeht, in denen jeweils richtigerweise auf die

Anspriche in der aufrechterhaltenen Fassung Bezug

genonmen w rd.

Der CGeschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

G Nachtigall H Mei nders

C3407.B





