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Beschwerde-Aktenzeichen: T 2204/11 - 3.5.03

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.03
vom 8. August 2014

Beschwerdefithrerin: Siemens Aktiengesellschaft
(Anmelderin) Wittelsbacherplatz 2
80333 Miunchen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 9. Miarz 2011
zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 08002187.6
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender F. van der Voort
Mitglieder: A. Madenach
0. Loizou
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der

Prifungsabteilung, die europaische Patentanmeldung Nr.

08002187.6 auf der Grundlage des Artikels 52 (1) EPU in
Verbindung mit Artikel 54 (1) und (2) EPU und des

Artikels 84 EPU zurilickzuweisen.

Die Prifungsabteilung gelangte zu dem Ergebnis, dass

Dl: WO 03/038325 A

alle Merkmale der Anspriiche 1-17 eines Hauptantrags
zeige und dass die Anspriiche 2, 3, 11 und 12 des
Hauptantrags nicht klar seien. Weiterhin zeige D1 den
Gegenstand der Anspriiche 1 und 9 eines Hilfsantrags,
und die Anspriiche 1, 2, 9 und 10 des Hilfsantrags seien
nicht klar.

Die Beschwerdefiihrerin legte gegen diese Entscheidung
Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der
angegriffenen Entscheidung und die Fortsetzung des
Prifungsverfahrens auf der Grundlage der mit der

Beschwerdebegriindung eingereichten Anspriche 1 bis 17.

In der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK hat die
Kammer ihre vorlaufige Meinung zur Sache gedulbert.
Insbesondere wurden von der Kammer Einwdnde wegen

mangelnder Klarheit des Anspruchs 1 erhoben.

In Antwort auf den Bescheid der Kammer reichte die
Beschwerdefiihrerin mit Schreiben vom 31. Juli 2014,
eingegangen am 1. August 2014, Anspriche gemaB
Hilfsantrdgen 1 bis 3 ein, wobei die Anspriiche gemal
Hilfsantrag 1 den Anspriichen gemal dem zuletzt im

Priifungsverfahren befindlichen Hauptantrag entsprechen.
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Die mindliche Verhandlung fand am 8. August 2014 vor

der Kammer statt.

In der mindlichen Verhandlung nahm die
Beschwerdefiihrerin den Hilfsantrag 1 zurick und
beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben
und die Angelegenheit auf der Grundlage des
Hauptantrags, eingereicht mit der Beschwerdebegrindung,
oder hilfsweise auf der Grundlage eines der
Hilfsantrdge 2 und 3 an die erste Instanz zur weiteren

Prifung zurlck zu verweisen.

Anspruch 1 gemal Hauptantrag lautet:

"Verfahren zur Uberwachung eines Gerdts oder einer
Anlage mit sicherheitsgerichteter Funktion,
gekennzeichnet durch eine Uberwachung mit einer
parametrierbaren Uberwachungsfunktion, die =zur
Auslosung eines Zustandswechsels des Gerats oder der
Anlage nach mindestens einem vorgegebenen Kriterium zum
Test der sicherheitsgerichteten Funktion dient und die
eine Optimierung der Planung und Durchfihrung der
erforderlichen Tests zum Nachweis der
Sicherheitsfunktion durch eine Anzeige des Testbedarfs

ermdglicht.”

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 2 lautet:

"Verfahren zur Uberwachung eines Gerdts oder einer
Anlage mit Not-Aus-Funktion, dadurch gekennzeichnet,
dass eine parametrierbare Uberwachungsfunktion nach
mindestens einem vorgegebenen Kriterium zum Test der
Not-Aus-Funktion einen sicherheitsgerichteten
Zustandswechsel des Gerats oder der Anlage auslost, und

eine Diagnoseanzeige durchfihrt, wenn der
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sicherheitsgerichtete Zustandswechsel nicht nach dem
mindestens einen vorgegebenen Kriterium ausgeldst

wird."

In Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 ist der Wortlaut
"Gerats oder einer Anlage" und der Wortlaut "Gerats

oder der Anlage" jeweils durch "Motors" ersetzt.

Entscheidungsgrinde

1. Hauptantrag: Klarheit (Artikel 84 EPU)

1.1 GemaB Artikel 84 EPU miilssen die Patentanspriiche den

Gegenstand angeben fiir den Schutz begehrt wird.

Jedoch ist der Schutz, der durch das Merkmal des
Anspruchs 1, dass die Uberwachungsfunktion "eine
Optimierung der Planung und Durchfiihrung der
erforderlichen Tests zum Nachweis der
Sicherheitsfunktion durch eine Anzeige des Testbedarfs
ermoglicht", erlangt werden soll, unklar, da zumindest

der Begriff "Optimierung der Planung" unbestimmt ist.

Der Begriff "Optimierung" erfordert fir sein
Verstandnis die Angabe einer messbaren GroBe, die
optimiert wird. In diesem Falle soll die "Planung"
optimiert werden. Eine "Planung" als solche kann nach
allgemeinem Verstandnis nicht optimiert werden.
Lediglich mit der Planung zusammenhdngende GroBen, wie
z.B. die Kosten der Planung, die Zeitdauer der Planung,
kénnen optimiert werden. Eine solche GrobBe ist jedoch
weder im Anspruch angegeben noch ergibt sie sich sonst

aus der Anmeldung. Daher gibt der Anspruch nicht an,
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was optimiert werden soll. Somit ist der Schutzbereich

unbestimmt.

Die Beschwerdefiihrerin hat in diesem Zusammenhang unter
Verweis auf Seite 1, Zeilen 11-24 der urspringlich
eingereichten Anmeldung argumentiert, dass die
Optimierung der Planung im Hinblick auf eine moglichst
geringe Beeintrdchtigung des Betriebs der Anlage zu
verstehen sei. Daher seien Tests z.B. vor Schichtbeginn
durchzufiithren (Seite 1, Zeilen 19-20). Dies hat aber
nichts mit einer "Optimierung der Planung" zu tun
sondern bestenfalls mit einer Optimierung der
Betriebsablaufe. Die diesbezltiglichen Ausfihrungen der
Beschreibung kénnen somit nicht zur Bestimmung des

Schutzumfangs herangezogen werden.

Aus diesen Grinden erfiillt Anspruch 1 nicht die
Erfordernisse des Artikels 84 EPU. Somit ist der

Hauptantrag nicht gewadhrbar.

Hilfsantrdge 2 und 3: Zuldssigkeit (Artikel 13 (1)
VOBK)

Diese Hilfsantrdge wurden mit Schreiben vom

31. Juli 2014, eingegangen am 1. August 2014, also eine
Woche vor der mindlichen Verhandlung eingereicht. GemaRB
Artikel 13 (1) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern steht es im Ermessen der Kammer,
Anderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach
Einreichung seiner Beschwerdebegriindung oder Erwiderung
zuzulassen und zu berilicksichtigen. Bei der Ausiibung des
Ermessens werden insbesondere die Komplexitdt des neuen
Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene
Verfahrensodkonomie beriicksichtigt. Bei der Ausibung
ihres Ermessens zur Zulassigkeit von Antragen, die wie

im vorliegenden Fall erst eine Woche vor der miindlichen
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Verhandlung eingereicht wurden, beriicksichtigt die
Kammer, gemdB der gefestigten Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, ob diese Antrage eindeutig gewdhrbar

sind.

Anspruch 1 beider Hilfsantrdge ist wegen mangelnder
Klarheit nicht eindeutig gewd@hrbar. Beide Anspriiche
sind dadurch gekennzeichnet, dass eine
Uberwachungsfunktion einen "sicherheitsgerichteten
Zustandswechsel ... ausldst, und eine Diagnoseanzeige
durchgefihrt wird, wenn der sicherheitsgerichtete

Zustandswechsel nicht ... ausgeldst wird".

Dieses Merkmal fihrt zu einem bedingten Widerspruch
zwischen Ausldsen und Nicht-Ausldsen des
Zustandswechsels, so dass offen bleibt, welches der
Gegenstand ist, flur den Schutz begehrt wird (Artikel 84
EPU) .

Dieser Widerspruch bestand im Ubrigen bereits in dieser
Form im urspringlichen eingereichten Anspruch 3 in
Verbindung mit dem urspringlich eingereichten Anspruch
1, auf den sich dieser zuriick bezieht. Fiir die
Prifungsabteilung war dieser Widerspruch wegen der
daraus resultierenden mangelnden Klarheit einer der
Zurickweisungsgriinde (Punkt 3.2 auf Seite 5 der
Entscheidung) . Weder die Beschwerdebegriindung noch die
mit diesen Hilfsantragen eingereichte Eingabe setzt

sich mit diesem Grund erkennbar auseinander.

In der mindlichen Verhandlung sah die
Beschwerdefiihrerin eine implizite Begriindung gegen den
Klarheitseinwand durch die Beschrankung der
sicherheitsgerichteten Funktion auf eine Not-Aus-
Funktion in Verbindung mit den technischen Erklarungen

in ihrer Eingabe vom 31. Juli 2014. Die Kammer kann
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aber weder durch die Beschrankung auf eine Not-Aus-
Funktion noch durch die technischen Erkla&rungen eine
Begrindung erkennen, die sich in irgendeiner Form mit
dem erhobenen Klarheitseinwand befasst. Die
Einschrankung auf die Not-Aus-Funktion ist unabhangig
von dem Ausldsen bzw. Nicht-Ausldsen des
Zustandswechsels. Es geht lediglich darum, den
Zustandswechsel zum Test der Not-Aus-Funktion
auszulodsen. Die von der Beschwerdefiihrerin angefithrten
technischen Erklarungen, insbesondere der zweite Absatz
auf Seite 3 der Eingabe vom 31. Juli 2014 ("Ferner wird
im geanderten Verfahrensanspruch 1 ein Kriterium
genutzt, das vorgibt, wann die Wirksamkeit einer Not-
Aus-Funktion zu prifen ist. Wird dieses Kriterium nicht
erfillt, erfolgt eine Diagnoseanzeige, die dem Benutzer
signalisiert, dass zwar keine akute Gefahrensituation
vorliegt, jedoch im Sinne eines ordnungsgemaBen
Betriebs des Gerats oder der Anlage eine
Wirksamkeitspriifung fallig ist. Dadurch kann der
Benutzer den fadlligen Wirksamkeitstest zu einem
Zeitpunkt durchfiihren, zu dem ein zwischenzeitlicher
Stillstand des Gerats oder der Anlage keine
weitergehenden Folgen nach sich zieht, zum Beispiel den
Ausfall einer kompletten FertigungsstraBe."),
bestatigen lediglich, dass bei Nicht-Erfiillung eines
Kriteriums eine Diagnoseanzeige erfolgt, 1ldsen jedoch
den obigen Widerspruch nicht auf. Der oben erwdhnte

Widerspruch bleibt somit bestehen.

Da die Anspriiche 1 der Hilfsantrage 2 und 3 aus den
obigen Griinden nicht die Erfordernisse des Artikels 84
EPU zu erfiillen scheinen, sind die Hilfsantridge 2 und 3
nicht eindeutig gewdhrbar. In Ausibung ihres Ermessens
gemal Artikel 13 (1) VOBK in Hinblick auf den Stand des
Verfahrens und die gebotene Verfahrensdkonomie lasst

die Kammer diese Antradge demzufolge nicht zu.



Da kein gewahrbarer Antrag vorliegt,

zuriuckzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
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