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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung iber die
Zurlickweisung des Einspruchs gegen das europaische

Patent Nr. 2 718 500 Beschwerde eingelegt.

In der angefochtenen Entscheidung wird von folgenden
Entgegenhaltungen ausgegangen, die auch der

vorliegenden Entscheidung zugrunde liegen:

KBS4: DE 92 04 614 U;

KBS5: Us 6 047 227 A;

KBS6: Us 6 212 862 Bl;

KBS7: "Das Kraftpaket fir hohe Tagesfrasleistungen

Kaltfrase W 2100", Wirtgen, 2008, 27 Seiten
(System "WIDIS 32" auf Seite 6/7);
KBSS8: DE 10 2008 008 260 A.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die
Einspruchsgriinde unter Artikel 100 a) EPU i.V.m.
Artikel 56 EPU (mangelnde erfinderische Tatigkeit) und
unter Artikel 100 b) EPU (mangelnde Ausfihrbarkeit) der
Aufrechterhaltung des erteilten Patents nicht
entgegenstehen. Der Gegenstand des unabhdngigen
Anspruchs 1 wurde ausgehend von KBS7 unter
Bertlicksichtigung von KBS8 oder KBS6 als auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhend angesehen, ebenso
ausgehend von KBS4 unter Berilicksichtigung wvon KBS5 oder
KBS6. In analoger Weise wurde der Gegenstand des
unabhangigen Anspruchs 9 ebenfalls als auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhend angesehen.

Am 31. Marz 2021 wurde vor der Beschwerdekammer

mindlich wverhandelt.
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Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des europaischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurlickweisung der Beschwerde (Hauptantrag), hilfsweise

die Aufrechterhaltung des europaischen Patents auf der

Basis eines der mit Beschwerdeerwiderung wvom

18. Februar 2019 eingereichten Hilfsantrdge I bis V aus

dem erstinstanzlichen Verfahren.

Anspruch 1 wie erteilt lautet gemdR Merkmalsanalyse der
Einsprechenden (eingereicht im Einspruchsverfahren als
KBS3a) wie folgt:

Merkmalsanalyse des Anspruchs 1

1. Verfahren zum Bestimmen einer von mindestens einer Baumaschine oder
mindestens einer Abbaumaschine mit einer Friswalze (2) gefrasten Fliche (4) durch

2. Bearbeiten der vorgegebenen Fliche (4) in mehreren Fristrajektorien (6) durch
mindestens eine Maschine (1),

3. Bestimmen der Linge der Fristrajektorien (6), an denen ein Frisbetrieb
stattgefunden hat, durch Auswerten der fortlaufenden Maschinenpositionen,

4, Aufsummieren der bisher gefristen Teilfldchen (8) als Produkt der Linge der
Fristrajektorie (6) und der installierten Breite (FB) der Friswalze,

5. fortlaufendes oder nachtriigliches Priifen der entlang der Fristrajektorie (6) aktuell
gefristen Teilfliche auf Uberlappung oder mehrfache Uberlappung mit bisher
gefristen Teilflachen (8)

6. in Abzug bringen von sich iiberlappenden Teilfldchen (8) als Uberlappungsflichen
(10) von den aufsummierten bisher gefrésten Teilflachen (8),

7. die insgesamt aufsummierten gefristen Teilfldchen (8) abziiglich der insgesamt
festgestellten Uberlappungsfléichen (10) ergeben die gefriste Fliche (4).
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Anspruch 9 wie erteilt lautet gemdR Merkmalsanalyse der
Einsprechenden (eingereicht im Einspruchsverfahren als
KBS3b) wie folgt:

Merkmalsanalyse des Anspruchs 9

1. Baumaschine oder Abbaumaschine zum Bearbeiten einer vorgegebenen Fléche (4)
in mehreren Fristrajektorien (6) durch mindestens eine Maschine, mit jeweils

1.1 einer Fraswalze (2) einer vorgegebenen Frisbreite,
1.2 einer Positionsbestimmungseinrichtung (24) und
1.3 einer Maschinensteuerung (26),

2. die Positionsbestimmungseinrichtung (24) einer jeden Maschine (1) erzeugt
Positionsdaten der mindestens einen Maschine (1),

3. ein Rechner (20) fiir alle Maschinen die Positionsdaten der jeweiligen Maschine (1)
erhdlt

4. der Rechner (20) in Verbindung mit der Frasbreite (FB) der jeweils installierten
Friswalze (2) aus den fortlaufenden Positionsdaten die Lange der jeweiligen
Fristrajektorie (6), an denen Frisbetrieb stattfindet, und die gefriste Fliche (4)
entlang dieser Fristrajektorie (6) berechnet und als bisher
gefriiste Teilfldche (8) aufsummiert,

5. der Rechner (20) die aktuell gefraste Teilfliche aller Maschinen fortlaufend oder
nachtriglich auf Uberlappung oder mehrfache Uberlappung mit bisher
aufsummierten Teilflichen (8) aller Maschinen priift,

6. der Rechner (20) sich iiberlappende Teilfldchen (8) als Uberlappungsflichen (10)
von den aufsummierten gefriasten Teilflachen (8) in Abzug bringt,

7. die insgesamt aufsummierten bisher gefiisten Teilflichen (8) abziiglich der
insgesamt berechneten Uberlappungsflidchen (10) ergeben die gefriste Fliche (4).

Das Vorbringen der Beschwerdefihrerin kann wie folgt

zusammengefasst werden:

Die Entscheidung sei allein aus dem Grund aufzuheben,
dass die Einspruchsabteilung Bezug nehme auf einen

Fachmann, ohne diesen zu definieren. Der Fachmann sei
ein Maschinenbauingenieur fir mobile Arbeitsmaschinen
mit Universitadtsabschluss und mehrjahriger Erfahrung

bei der Konzeption von Steuerungen, der fiur die hier
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relevante Tatigkeit der Bestimmung einer Frasfldche mit
einem Vermessungsingenieur und Computerfachmann
zusammenarbeite. Diesem (Team-)Fachmann sei bewusst,
dass Uberlappungsfldchen bei Berechnung des gefrasten
Gesamtflacheninhalts zu beriicksichtigen seien. Es sei
der gleiche Wissensstand bei Beurteilung der

Ausfiihrbarkeit und erfinderischen Tatigkeit anzusetzen.

Mangelnde Ausfiihrbarkeit

Das Verfahren gemaB Streitpatent erfordere im Kern eine
rechnerische Umsetzung. Im Streitpatent selbst werde
herausgestellt (Spalte 1, Zeilen 58 ff.), dass die
rechnerische Berechnung der Uberlappung von irgendwie
gekrimmten Frasbahnen komplex und nicht trivial sei.
Die Ermittlung von gekrimmten Uberlappungsfldchen mit
der geforderten Genauigkeit sei mathematisch (aufgrund
komplizierter Randbegrenzungen) dem Fachmann nicht
gelaufig und handisch noch weniger méglich. Folglich
misse die Patentschrift dem Fachmann eine Anleitung
geben und fir die Umsetzung dieser nichttrivialen
rechnerischen Berechnung zumindest einen Weg aufzeigen,
der ohne unzumutbaren Aufwand vom Fachmann
nacharbeitbar sei. Das Streitpatent (Absatz [0042])
offenbare aber nur (ohne Angaben zur mathematischen und
programmtechnischen Umsetzung), dass eine Uberlappung
festgestellt werde, sowie ibliche Uberlegungen,
Uberlappende Teilfldchen "herauszurechnen". Es fehle an
einer technischen Lehre, wie die Prifung der
Uberlappungsflidchen konkret auszufithren sei und sich
deren GroRe im Einzelnen berechnen lasse.

Eine beanspruchte MaBnahme diirfe nicht das normale
fachmdnnische Kénnen ibersteigen (T 10/86), und der
Fachmann musse Informationsdefizite durch seinen
allgemeinen Wissensstand ausgleichen koénnen (T 219/85).

Die von der Einspruchsabteilung lediglich behaupteten
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mathematischen Grundkenntnisse seien zum einen nicht

ausreichend, zum anderen offensichtlich nicht gelaufig.

Das Argument der Einspruchsabteilung, eine
nachtriagliche Uberlappung von gefrdsten Teilfl&chen
lieBe sich auch von Hand ohne Hilfe eines Rechners
prifen, gehe an der Sache vorbei, da gemal Streitpatent
eine bisher "hadndisch" vorgenommene Berechnung nunmehr
mittels Rechner durchzufihren sei. Zudem fordere
Anspruch 9 einen Rechner, der diese dem Fachmann nicht
gelaufige rechnerische Umsetzung leisten solle. Die
Offenbarung eines einzigen Wegs zur Ausfiihrung der
Erfindung (z. B. "hadndisch") genlige nur dann, wenn sie
die Ausfihrung der Erfindung im gesamten beanspruchten
Bereich ermdgliche, wie in zahlreichen Entscheidungen
der Beschwerdekammern vertreten (z. B. T 1173/00). Dies
gelte auch, wenn die Erfindung durch ihre Funktion,
also eine unbestimmte Vielzahl moglicher Alternativen,
definiert werde. Dies sei solange zulassig, wie alle
Alternativen dem Fachmann zur Verfigung stiinden

(T 1121/03, T 369/05). Um Uberlappungsflachen mit der
geforderten Genauigkeit zu ermitteln, sei eine
hdndische/visuelle Priifung weder praxisgerecht noch
akzeptabel. Die Erfindung sei somit zumindest im
wesentlichen Umfang der Schutzbereiche der Anspriiche 1

und 9 des Streitpatents nicht ausfihrbar.

Mangelnde erfinderische Tdtigkeit - Anspruch 1

Der Angriff ausgehend von KBS7 unter Beriicksichtigung
des Fachwissens sei aufgrund der Ausfihrungen in der
angefochtenen Entscheidung, die ein spezielles
Fachwissen voraussetzte, vorgetragen worden. Zudem
gelte der Grundsatz der Ermittlung des Sachverhalts wvon
Amts wegen (Art. 114 (1) EPU) grundsdtzlich auch fir

das Beschwerdeverfahren.
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Fiur die Frage der erfinderischen Tatigkeit sei der
relevante Fachmann ausschlaggebend, da einfachste
mathematische Uberlegungen anzustellen seien.

KBS7 offenbare unstrittig die Merkmale 1 und 2.

Die Merkmale 3 und 4 seien aufgrund ihrer Einfachheit
implizit offenbart, auf jeden Fall aber durch das
Fachwissen nahegelegt. GemadB Streitpatent sei bekannt,
aus der von einer Maschinensteuerung herauslesbaren
Wegstrecke und einer Frastiefe unter der Annahme, dass
die installierte Fraswalzenbreite der effektiv
gefrasten Frasbreite entspreche, einen Ndherungswert
flir das momentan gefradste Volumen zu bestimmen. Ein
Beispiel fur ein derartiges System sei "WIDIS 32" aus
KBS7, das die Ermittlung von Fréasflache und Frasvolumen
unter Bericksichtigung einer Fraswalzenbreite und durch
Auswerten einer gemessenen Wegstrecke ermdgliche. In
KBS7 werde die gefraste Flache protokolliert. Dies seil
nur méglich bei Erfassung einer Frasbreite und einer
gefrasten Lange (Lange X Breite = Flache). Damit
offenbare KBS7 implizit, dass sowohl die Frasbreite als
auch die Wegstrecke erfasst wlirden. Selbstverstandlich
wlirden dabei Positionen erfasst und eine vorgegebene
Fldche in mehreren "Frastrajektorien" bearbeitet. Der
Begriff "Fréastrajektorie" besage nichts anderes, als
dass die Breite und die gefraste Lange zur Ermittlung
verwendet wirden.

Die weiteren Merkmale 5 - 7 definierten lediglich ganz
allgemein, dass die bekanntlich fir die Genauigkeit der
Berechnung problematischen Uberlappungsfldchen
ermittelt und von der lUberfahrenen Flache abgezogen
wirden, wobei Merkmal 7 nur das Resultat angebe. Die
Lehre von Anspruch 1 des Streitpatents erschopfe sich
im "Herausrechnen" der das Problem verursachenden
Uberlappungsflidchen, was fiir den Fachmann (um die
Genauigkeit zu erhohen) trivial und zwangslaufig

nahegelegt sei, da dort keine Frasleistung erbracht
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werde und einmal gefraste Fl&chen nicht doppelt zu
zadhlen seien (siehe dazu auch das in der mindlichen
Verhandlung eingereichte Blatt zum Wissen von Schiilern
der 5./6. Klasse).

Veranlasst durch die Aufgabe, die Genauigkeit der
Bestimmung der gefradsten Flache bzw. des gefréasten
Volumens zu erhohen, fihre die Kombination von KBS7 mit

dem Fachwissen somit zum Gegenstand von Anspruch 1.

Wie von der Einspruchsabteilung zugestanden, hatte der
Fachmann bei der Suche nach einer L&sung der genannten
Aufgabe bei bewegten Maschinen geschaut und die KBS6
herangezogen. KBS6 zeige, dass eine Erfassung der
Position bei diesen Maschinen hinlanglich bekannt sei.
Es spiele keine Rolle, dass KBS6 ein anderes Produkt
zeige. Um Merkmal 3 zu realisieren, sei ein GPS wie in
KBS6 gezeigt das Mittel der Wahl gewesen. Damit seien
aber die Frastrajektorien bekannt, um alle Schritte
gemall Anspruch 1 auszufthren. Durch laufende GPS-Ortung
sel mdéglich, die Positionen der Baumaschine zueinander
zu bestimmen als Folge von kleinen Trajektorien und
dann durch Aufsummieren die Lange der Fréastrajektorie.
Das aus KBS6 bekannte Verfahren umfasse das Bestimmen
von Teilfldchen basierend auf einer zurilickgelegten
Wegstrecke und einer wirksamen Arbeitsbreite basierend
auf Informationen einer Positionsbestimmungsvorrichtung
und einer Gelandekartendatenbank, was impliziere, dass
von der tatsdchlichen Arbeitsbreite etwas abgezogen
werde. Dies ermdgliche, auch den Flacheninhalt von
Streifen zu bestimmen, die schmaler als die Breite der
Schneidvorrichtung seien. Damit offenbare KBS6 ein
Verfahren, bei dem durch Bestimmung der wirksamen
Arbeits- bzw. Frasbreite fortlaufend oder nachtraglich
auf Uberlappungsfldchen gemdB Merkmal 5 geprift und die
Uberlappungsfldchen bei der Berechnung der gesamten

Ernteflache berilicksichtigt bzw. abgezogen seien. Aus
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einer ersten und einer zweiten Position und einer
effektiven Breite werde die Flache eines Polygons
bestimmt (siehe Abstract von KBS6), und die insgesamt
gefraste Fladche ergebe sich durch Aufsummieren von
kleineren oder grobBeren Polygonen (KBS6, Spalte 3,
Zeilen 61 ff.) abhadngig von der gewlnschten Genauigkeit
als Summe aller wirksamen Teilfl&dchen basierend auf der
wirksamen Frasbreite. Dies entspreche einem
mathematischen Aquivalent zu einer Addition aller
Teilfldchen abziiglich der Uberlappungsflidchen gemidBR den
Merkmalen 6 und 7. Der Fachmann sei durch die KBS6
motiviert, die bereits bei der KBS7 als problematisch
erkannten Uberlappungsfldchen rechnerisch zu erfassen.
Der Abzug dieser Uberlappungsflidchen sei eine zwingende
Notwendigkeit, um die gewlinschte Frasflache zu
erhalten. Die KBS6 gebe den entscheidenden Hinweis zur
Losung der gestellten Aufgabe, indem die Mittel zur
Flachenbestimmung bereitgestellt wlirden. Wenn der
Fachmann die Positionen und Frdsfldchen kenne, sei es

banal, die Uberlappung der Fradsflidchen herauszurechnen.

Der Fachmann hatte (siehe angegriffene Entscheidung)
bei der Suche nach einer L&6sung der genannten Aufgabe
auch die KBS8 herangezogen. Die KBS8 betreffe eine
Frasmaschine und offenbare (Absatze [0010], [0043] und
[0047]) ein Berechnungsverfahren, bei dem die Lange der
Frasspur eingehe und Uberlappungsfldchen benachbarter
Frasspuren durch Bestimmung der effektiven
Arbeitsbreite nicht bei der Berechnung der gesamten
Frasflache bzw. des -volumens bericksichtigt wilirden.
Durch Verwendung der effektiven (anstelle der
installierten) Breite der Fraswalze werde die
Genauigkeit der Berechnung einer gefrasten Flache
erhdht und die Uberdeckung benachbarter Frasspuren
"herausgerechnet". Der Fachmann veradandere das gemal
KBS7 bekannte System dahingehend, dass statt der
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installierten Fraswalzenbreite die effektive Breite
herangezogen werde, und gelange - wie mit KBS6 - zu
einem Berechnungsverfahren mit einer Priufung auf
Uberlappungsflidchen gemdB Merkmal 5 und einem

mathematischen Aquivalent zu den Merkmalen 6 und 7.

Auch ohne einen weiteren Hinweis zu Uberlappungsfldchen
in KBS8 oder KBS6 wisse der Fachmann bei der Aufgabe,
die Genauigkeit der Flachenberechnung zu verbessern,
dass die moéglichen Uberlappungsfldchen das Problem
begriindeten. Es geniige die mit KBS8 oder KBS6
vermittelte Lehre, wie Fladchen an sich unter Verwendung
von Navigationsdaten zu ermitteln seien. Folglich
gelange der Fachmann unmittelbar und zwangslaufig zu
einem Verfahren, dass die Merkmale 1 bis 7 nach
Anspruch 1 erfille und die Merkmale 6 und 7

mathematisch dquivalent verwirkliche.

Zur Loésung der ausgehend von KBS7 formulierten Aufgabe
ziehe der Fachmann auch die KBS5 heran, die ein
Verfahren und eine Vorrichtung zum Steuern einer
Erdbewegungsmaschine betreffe, die mit einem GPS-
Empfangersystem zur Positionsbestimmung ausgestattet
sei (Zusammenfassung; Fig. 2). Basierend auf
Positionsdaten der Maschine werde ein aktuelles Modell
der Baustelle Uberwacht und in Echtzeit aktualisiert.
So werde der Bewegungspfad der Maschine iUber die
Baustelle (Spalte 5, Zeile 67 bis Spalte 6, Zeile 1)
oder eine Streifenbahn des Schneidstreifens eines
GroBhydraulikbaggers (Spalte 9, Absatz 2; Fig. 9)
ermittelt. KBS5 offenbare (Spalte 8, Zeile 40), dass
das erstellte aktuelle Baustellenmodell fir weitere
Analysen verwendet werden kénne und prinzipiell auch
fir Echtzeit-Uberwachungen der Verdnderungen der
Baustellenumgebung (Spalte 10, Zeilen 31 - 36). Der

Fachmann entnehme der KBS5 daher, dass der Einsatz wvon
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GPS-Technologie und die darauf basierende Erstellung
von aktuellen Baustellenmodellen auch prinzipiell fir
die Analyse der Frasflachen geeignet sei. Er 1lose die
genannte Aufgabe dadurch, dass er die GPS-Technologie
in die Stralenfrdse der KBS7 integriere. Der Fachmann
erkenne, dass ihm die Positionsbestimmung mittels GPS
ermdgliche, die Positionen der Frasfldchen zu ermitteln
und damit eine Prifung auf die zwangsweise auftretenden
Uberlappungsfldchen gemdB Merkmal 5 durchzufiithren. Die
GPS-Technologie der KBS5 schaffe die Voraussetzung
dafir, das bekannte Problem der Beriicksichtigung der
Uberlappungsflidchen - wie in der Theorie mit Hilfe der
analytischen Geometrie - auf einfache Weise zu lo&sen,
namlich durch Berechnung aller Einzelfl&chen abzlglich
der Schnittflichen. Diese mathematische Modellierung
gemal den Merkmalen 6 und 7 liege im handwerklichen

Kdonnen des Fachmanns.

Mangelnde erfinderische Tdtigkeit - Anspruch 9

Der Gegenstand des unabhédngigen Anspruchs 9 reduziere
sich auf die Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1
in einer mit entsprechender Ausristung versehenen
Baumaschine oder Abbaumaschine. Die gegeniiber dem
Verfahrensanspruch 1 hinzugefigten Gerate seien in
KBS4, KBS5, KBS6 oder KBS8 offenbart. Der Gegenstand
nach Anspruch 9 ergebe sich folglich analog und
naheliegend wie fir das Verfahren nach Anspruch 1 aus
der Kombination KBS4 und KBS5, der Kombination KBS4 und
KBS6 sowie der Kombination KBS7 und KBSS8.

Die Beschwerdegegnerin entgegnete dem Vorbringen der

Beschwerdefiithrerin wie folgt:

Der Fachmann sei vorliegend ein Maschinenbauingenieur

mit Universitatsabschluss und mehrjahriger Erfahrung in
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der Entwicklung von Baumaschinen. Die Aufgabe gemal

Streitpatent verlange nicht unterschiedliche Fachleute.

Ausfithrbarkeit

Das in Absatz [0042] des Streitpatents beschriebene
Vorgehen sei fir den Fachmann eine rein handwerkliche
Tatigkeit und ohne erfinderisches Zutun auszufihren.
Wie die Einspruchsabteilung ausgefiithrt habe, kdnne ein
Fachmann handisch anhand einer Figur (ahnlich Figur 3
der Patentschrift) nachtrdglich die Bestimmung der
Uberlappungsflidchen durch visuelle Priifung der
Uberlappungen manuell vornehmen, z. B. durch Einteilen
der Uberlappungsfldchen in Einheitsflidchen und Zahlen
der Einheitsfldchen. Ein Rechner sei nicht zwingend
erforderlich, konne aber nach demselben Prinzip
vorgehen und fihre dies als iteratives Verfahren durch,

was zum Grundwissen des Ingenieurs gehore.

Erfinderische Tdtigkeit - Anspruch 1

Der v6llig neue Vortrag zur Kombination der KBS7 mit

Fachwissen sei als verspatet zurickzuweisen.

Die Merkmale 3 und 4 seien nicht in der KBS7 offenbart.
Es sei weder offenbart, dass die Lange derjenigen
Frastrajektorie bestimmt werde, an der ein Frasbetrieb
stattgefunden habe, noch dass Maschinenpositionen
fortlaufend bestimmt und die bisherigen Teilflachen
aufsummiert wirden. Moglicherweise werde die gefraste
Flache in KBS7 ermittelt, indem die Fortbewegung der
Kettenlaufwerke aufgenommen werde. KBS7 lasse auch
offen, ob die installierte Breite der Fraswalze in die
Ermittlung der gefradsten Teilflachen eingehe. M&glich
sel auch eine manuelle Eingabe einer effektiven Breite

durch den Bediener wie in KBS6. Die Argumentation, die
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Merkmale 5 bis 7 seien flir den Fachmann naheliegend,
sei eine Ex-post-facto-Analyse, da entscheidend sei, ob
der Fachmann veranlasst sei diese Schritte auszufiihren.
Wenn die Position nicht erfasst werde, seien auch die
nachfolgenden Schritte nicht auszufihren, da die
Trajektorie unbekannt und auch keine Uberlappung von

gefrasten Teilflachen festzustellen sei.

Die KBS6 wiirde der mit der Aufgabe gemal Streitpatent
betraute Fachmann nicht heranziehen, da sie eine
Erntemaschine und somit ein anderes technisches Gebiet
betreffe und zudem einen anderen Zweck habe. Aufgabe
sei in KBS6, den Ertrag, also das Erntevolumen bezogen
auf eine bestimmte Fldche zu erfassen (wozu in KBS6 das
GPS noétig sei), um den Einsatz von Dingemittel zu
optimieren. Das gefradste Volumen bei einer Baumaschine
konne nicht wie das (liber eine Waage oder iber Sensoren
leicht bestimmbare) Erntevolumen von Getreidekdrnern
bestimmt werden. Bei Erntemaschinen stelle sich auch
das Problem des Streitpatents nicht, da diese auf
Feldern mit bekannten Abmessungen und GrdBen (siehe
Figuren 4, 5: bekannte effektive Mahbreite) eingesetzt
wlirden. Die erbrachte Dienstleistung der Erntemaschine
sei bekannt. Der Fachmann ziehe keinen Stand der

Technik heran, der voraussetze, worauf er abziele.

Darliber hinaus zeige KBS6 keines der Merkmale 3 bis 7.
Merkmal 3 sei nicht erfillt, da es sich bei der KBS6
nicht um einen Frasbetrieb handele und auch nicht
festgestellt werde, ob ein Mahbetrieb stattfinde oder
nicht. Es werde auch keine Lange der Frastrajektorie
bestimmt, sondern kleine Fl&chen (KBS6, Anspruch 1).
Fir die Festlegung der Grole des geernteten Abschnitts
werde stets die wirksame und nicht die installierte
Arbeitsbreite (Figuren 4, 5, 6 in KBS6) bericksichtigt

und ein durch die effektive Mahbreite zu einem ersten
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und zweiten Zeitpunkt (an Positionen A A', B B', C C")
bestimmtes Polygon berechnet, um den Ertrag pro Flache
zU bestimmen. Es werde nicht beriicksichtigt, wie die
Erntemaschine zwischenzeitlich gefahren sei. GemaB der
vorliegenden Erfindung erfolge die Berechnung der
gefrasten Flachen jedoch, indem eine erste und zweite
gefradsten Flache gespeichert und Uberlappende Flachen
(in KBS6 liberhaupt nicht berechnet) in Abzug gebracht
wirden. KBS6 ziehe nicht die tatsachlich installierte
Breite heran und bestimme somit auch nicht gefraste
Teilfldchen gemé&R Merkmal 4. Ziehe man die effektive
Breite wie KBS6 heran, komme es nicht zu Uberlappungen,
die gemal Merkmal 5 zu iUberprifen und gemal Merkmal 6
in Abzug zu bringen waren. Auch Merkmal 7 werde durch
KBS6 nicht erfillt. Das Verfahren nach Anspruch 1 habe
den Vorteil, dass es jederzeit und auch nachtraglich
ausfihrbar sei, wenn geniigend Rechnerleistung zur
Verfiigung stehe. Dariiber hinaus habe die KBS6 den
Nachteil, dass nur zu bestimmten Zeitpunkten die
effektive Frasbreite bestimmt werde. Das Verfahren

gemal Streitpatent sei somit wesentlich genauer.

KBS8 oder KBS5 offenbarten keines der Merkmal 3 bis 7.
KBS8 betreffe ein Verfahren zum Frédsen im Tagebau mit
vorgegebener Lange der Frasspur und zeige kein GPS. In
Absatz [0047] der KBS8 sei lediglich beschrieben, dass
die vom Fahrer frei gewdhlte effektive Arbeitsbreite
verwendet werde. Zu KBS5 gebe die Beschwerdefilthrerin
lediglich an, dass die darin beschriebene Technologie
dazu verwendet werden kodnne, die Schritte 5 bis 7
auszufihren, aber nicht, ob der Fachmann tatsachlich
die Veranlassung dazu gehabt habe. KBS5 zeige zwar eine
Ortung mittels GPS, aber weder die Bestimmung einer
Frastrajektorie bzw. deren Lange noch das Priufen auf

Uberlappungen von gefrdsten Teilfl&chen.
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Erfinderische Tdtigkeit - Anspruch 9

Die Angriffe zur erfinderischen Tatigkeit beziiglich
Anspruch 9 gegenuber KBS4 und KBS5 bzw. KBS4 und KBS6
seien nicht begrindet und nach stdndiger Rechtsprechung
nicht fir das Beschwerdeverfahren zuzulassen. Bezlglich
des Einwands mangelnder erfinderischen Tatigkeit
gegeniiber KBS7 und KBS8 werde auf die Argumente

bezliglich Anspruch 1 des Streitpatents verwiesen.

Entscheidungsgriunde

1. Ausfiihrbarkeit

1.1 Das Streitpatent offenbart die Erfindung so deutlich
und vollstandig, dass ein Fachmann sie ausfithren kann
(Artikel 100 b) EPU).

1.2 Die Kammer folgt in diesem Punkt vollumfanglich der in
der Entscheidung der Einspruchsabteilung dargelegten
Auffassung, siehe dort Punkte 14 bis 16.

Mit ihrem Verweis auf die Mdglichkeit, die Uberlappung
von gefrédsten Teilflachen nachtraglich auch von Hand
ohne Hilfe eines Rechners zu priifen, hat die
Einspruchsabteilung nach Auffassung der Kammer durch
eine Analogiebetrachtung gezeigt, wie eine Umsetzung
auf einem Rechner erfolgen kdénnte. Die Ausfihrbarkeit
der Erfindung im gesamten bzw. zumindest im
wesentlichen beanspruchten Bereich wird dadurch nicht

in Frage gestellt.
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Was die von der Beschwerdefiihrerin aufgeworfene Frage
nach der Definition des Fachmanns betrifft, ist
zwischen den Parteien unstrittig, dass es sich es sich
bei diesem Fachmann um einen Maschinenbauingenieur mit
Universitdatsabschluss und Erfahrung in der Entwicklung
von Baumaschinen bzw. mobilen Arbeitsmaschinen handelt.
Wenn dieser Fachmann nun auch Kenntnisse in der
Konzeption von Steuerungen fur Baumaschinen mitbringt,
wie von der Beschwerdefilthrerin argumentiert, so bringt
er - auch ohne dazu einen Computerfachmann zu Rate zu
ziehen - das notige Wissen mit, Algorithmen auf einem
Rechner zu implementieren.

Dabei ist es aus Sicht der Kammer fir die Frage der
ausreichenden Offenbarung der Erfindung unerheblich, ob
dieser Fachmann mit einem Vermessungsingenieur
zusammenarbeitet muss oder nicht, da das Streitpatent
bereits von gemessenen Positionsdaten der Maschine und
damit bekannten Koordinaten ausgeht. Die Verwertung
dieser Daten entsprechend dem Verfahren gemal

Anspruch 1 sowie dem Rechner gemd&B Anspruch 9 lag nach
Auffassung der Kammer am Prioritatstag des
Streitpatents im Fachwissen des Maschinenbauingenieurs,
der aufgrund seines Studiums weit mehr als nur

grundlegende mathematische Kenntnisse besitzt.

Die Kammer sah im Ubrigen keinen Grund, die
angefochtene Entscheidung allein deshalb aufzuheben,
dass darin Bezug genommen wird auf einen zuvor nicht
definierten Fachmann, wie von der Beschwerdefiihrerin
gerligt. Insbesondere konnte die Kammer nicht erkennen,
dass damit besondere Griinde vorliegen, die Anlass zu
einer Zurickverweisung an die Vorinstanz geben koénnten
(siehe Artikel 11 VOBK 2020 der am 1. Januar 2020 in
Kraft getretenen neuen Verfahrensordnung der

Beschwerdekammern) .
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Erfinderische Tdtigkeit ausgehend von KBS7

Der Gegenstand des unabhédngigen Verfahrensanspruchs 1
und ebenso des korrespondierenden Produktanspruchs 9
beruhen ausgehend von KBS7 als nachstliegendem Stand
der Technik auf einer erfinderischen Tatigkeit
(Artikel 100 a) EPU i.V.m. Artikel 56 EPU).

Auch hier schlieBt sich die Kammer im wesentlichen der

Entscheidung der Einspruchsabteilung an.

Im Einzelnen:

Unstrittig zeigt KBS7 die Merkmale 1 und 2, aber nicht
die Merkmale 5 bis 7 des Anspruchs 1. Die Kammer folgt
der Beschwerdefiithrerin allerdings nicht darin, dass die
Merkmale 3 und 4 implizit aus KBS7 bekannt seien. KBS7
lasst offen, wie die protokollierte gefraste Fléache
bestimmt wird. Es fehlt somit sowohl eine unmittelbare
und eindeutige Offenbarung flir die mit Merkmal 3
geforderte Bestimmung der Lange der Frastrajektorie
durch Auswerten der fortlaufenden Maschinenpositionen,
als auch der Schritt eines Aufsummierens der bisher
gefrasten Teilflachen gemdB Merkmal 4 als Produkt der
Lange der Frastrajektorie mit der installierten Breite
der Fréaswalze. Wie in dem im Streitpatent beschriebenen
Stand der Technik kann die Lange der Frastrajektorie in
KBS7 auch durch Messung der gefahrenen Wegstrecke
bestimmt werden. Die gefrdste Flache muss zudem nicht
auf der installierten Breite der Frédswalze beruhen,
sondern moglicherweise auf einer durch den Bediener der

Maschine eingegebenen effektiven Frasbreite.

Mit diesem Unterschied stellt sich ausgehend von KBS7
die Aufgabe, die erbrachte Dienstleistung, also die

tatsachlich gefrédste Flache mit hoher Genauigkeit zu
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bestimmen, wie im Streitpatent formuliert und von der

Beschwerdefiithrerin zugestanden.

Die Beschwerdefiihrerin trug ausgehend von KBS7 zu
Anspruch 1 Angriffslinien in Kombination mit dem
Fachwissen oder mit KBS6, KBS8 oder KBS5 vor.

Der Gegenstand nach Anspruch 9 ergebe sich laut
Beschwerdefihrerin in analoger Weise wie flir das
Verfahren nach Anspruch 1 in naheliegender Weise

ausgehend von KBS7 aus der Kombination mit KBSS.

Die Beschwerdefilhrerin hat weiterhin argumentiert, dass
die zusatzlichen strukturellen Merkmale des Anspruchs 9
in KBS8 sowie in KBS6, KBSS5 oder KBS4 offenbart seien.
Eine Kombination wvon KBS7 mit KBS6, KBS5 oder KBS4 kann
aber auch nur dann zum Gegenstand des Anspruchs 9
fiithren, wenn der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.

Die Kammer bezweifelt nicht, dass eine Bestimmung der
Position von Maschinen wie Baumaschinen mittels GPS dem
Fachmann zum Prioritdtstag des Streitpatents bekannt
war, auch unabhangig von der Offenbarung in KBS6 oder
KBS5. Die Kammer kann der Beschwerdefilthrerin auch
insoweit folgen, dass der Fachmann das Problem der
Uberlappungsflidchen von sich iiberlappenden Fr&sflachen
oder kreuzenden Frastrajektorien bei der Bestimmung der
tatsdchlich gefrasten Flache eines Gebietes kennt und
Uberlappungsflidchen "herauszurechnen" sind. Zudem
beschreibt Merkmal 7 lediglich das Ergebnis der

vorausgehenden Schritte 3 bis 6.

Ausgehend von dem in KBS/ gezeigten System "WIDIS 32"
ist es fir den Fachmann bei der gestellten Aufgabe
allerdings nicht nahegelegt, die in Anspruch 1

definierten Verfahrensschritte 3 bis 6 durchzufihren
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und entsprechend die Merkmale 3 bis 6 gemal Anspruch 9,

wie im Folgenden dargelegt.

Bertlicksichtigt der Fachmann ausgehend von KBS7 bei der
gestellten Aufgabe die KBS6, was die Beschwerdegegnerin
strittig stellt, so ist eine Bestimmung der Position
der Baumaschine durch laufende GPS-Ortung nahegelegt.
Ob allerdings die Lange der Frastrajektorien, also der
zwischen einer ersten und zweiten Position von der
Maschine zurickgelegten Frasbahnen (siehe Abstract von
KBS6) aus den Maschinenpositionen bestimmt wird, ist
bereits nicht klar in KBS6 gezeigt, da das Ziel in KBS6
die Ermittlung eines fladchenbezogenen Ertrags fir
einzelne Abschnitte des abzuerntenden Feldes ist. Die
gemal KBS6 verwendete Software (Spalte 3, Zeilen 52-64)
kann zwar zur Flachenbestimmung eine Aufteilung der
einzelnen Abschnitte in grundlegende geometrische
Formen oder in scheiben- oder gitterfdrmige rechteckige
oder quadratischen Formen vornehmen. Dies bedeutet aber
nicht, wie von der Beschwerdefithrerin vorgetragen, dass
die Lange der Frastrajektorie durch Aufsummieren von
kleinen Trajektorien bestimmt wird. Insbesondere legt
die KBS6 auch nicht nahe, dass eine Bestimmung der
Lange der Frastrajektorien nur fir die Positionen
erfolgt, an denen ein Frasbetrieb stattgefunden hat,
wie mit Merkmal 3 gefordert.

Auch geht die KBS6, wie von der Beschwerdefiihrerin
anerkannt, immer von der wirksamen bzw. effektiven
Arbeitsbreite an einer ersten und zweiten Position bei
der Ermittlung der geernteten Teilflachen aus, bestimmt
daraus die Flache eines Polygons und summiert diese
Teilfldchen basierend auf der wirksamen (also nicht wie
mit Merkmal 4 gefordert der installierten) Frasbreite
auf. Die Lehre der KBS6 legt somit gerade keine Prufung

der geernteten Teilflidchen auf Uberlappung und keinen
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Abzug von Uberlappungsflidchen von aufsummierten Flichen
nahe, wie mit den Merkmalen 5 bis 7 gefordert.

Auch wenn die Lehre der KBS6 im Ergebnis die als
problematisch erkannten Uberlappungsfldchen erfasst und
mathematisch dquivalent "herausrechnet", so wird damit
keineswegs die mit Anspruch 1 geforderte Abfolge wvon

Verfahrensschritten nahegelegt.

Die Kammer folgt damit der angefochtenen Entscheidung,
dass eine Kombination der Dokumente KBS7 und KBS6 nicht
zum Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 fihrt. Dies

gilt entsprechend auch fir Anspruch 9 wie erteilt.

Da auch in KBS8 nur die effektive Arbeitsbreite einer
Frasmaschine das Gesamt-Frasvolumen bestimmt (siehe
Absatz [0047]), kann mit gleicher Begrindung wie zu
KBS6 auch eine Kombination der Dokumente KBS7 und KBS8
nicht zum Gegenstand der erteilten Anspriche 1 und 9
fiithren. Zudem betrifft die KBS8 (siehe Zusammenfassung)
ein Verfahren zum Frédsen einer Tagebaufldche oder zum
Abfrdsen von Schichten einer Verkehrsfldche entlang
einer Frasspur vorgegebener Lange und offenbart keine
Ermittlung der Position der Arbeitsmaschine, so dass
aus diesen Grinden Merkmal 3 bereits nicht durch KBSS8

nahegelegt sein kann.

KBS5 offenbart zwar ein GPS-Empfangersystem zur
Positionsbestimmung einer Erdbewegungsmaschine und die
Ermittlung eines Bewegungspfads der Maschine. Die
Beschwerdefihrerin argumentiert, dass in KBS5 ein
aktuelles Modell der Baustelle aktualisiert und fir
weitere Analysen verwendet werden kann. Damit mag KBS5
ein Baustellenmodell nahelegen, dass prinzipiell fir
die Analyse von Frasflachen geeignet ist, und die
Voraussetzungen dafir schaffen, das bekannte Problem

der Beriicksichtigung von Uberlappungsfldchen zu ldsen.
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Die Kammer war aber nicht lberzeugt, dass damit ein
Verfahren mit den Merkmalsschritten 3 bis 6 der
Anspriiche 1 und 9 nahegelegt ist. Insbesondere ist
nicht ersichtlich, wieso der Fachmann bei Kenntnis
eines aktualisierten Baustellenmodells die insgesamt
gefraste Flache nicht unabhangig von einer zuvor
bestimmten Lange der Frastrajektorien und einem darauf

aufbauenden Algorithmus bestimmen wirde.

Wie vorstehend zu KBS6, KBS8 und KBS5 ausgefiihrt, hat
der Fachmann mehrere Moglichkeiten, die gefraste Fléache
mit hoher Genauigkeit zu bestimmen, z. B. anhand der
effektiven Arbeitsbreite (anstelle der installierten
Fraswalzenbreite) oder durch Analyse eines aktuellen
Baustellenmodells. Es ist zudem fraglich, ob der
Fachmann ausgehend von KBS7 zur genauen Bestimmung der
gefrdsten Flache die Lange der Frastrajektorien fir die
Phasen, in denen ein Frasbetrieb stattgefunden hat,
Uber Positionsdaten bestimmt hdtte. Die im Streitpatent
als Stand der Technik beschriebene Messung der
zurlickgelegten Wegstrecke ermdglicht eine genaue
Bestimmung der Lange der Frastrajektorie in einfacher
und zuverlassiger Weise (z. B. mittels Sensorik an den
Kettenlaufwerken der Fradsmaschine), ohne

Maschinenpositionen zu erfassen und auszuwerten.

Damit sind nach Auffassung der Kammer ausgehend wvon
KBS7 bereits die Merkmale 3 und 4 der erteilten
Anspriiche 1 und 9 fir den Fachmann nicht nahegelegt, so
dass sich der Gegenstand dieser Anspriiche fiir den
Fachmann ausgehend von KBS7 in Alleinstellung nur

rickschauend in Kenntnis der Erfindung ergibt.

Vor diesem Hintergrund eribrigt es sich, zur Frage der

Zulassung dieser erstmalig mit der Beschwerdebegrindung
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vorgetragenen Angriffslinie in das Beschwerdeverfahren

Stellung zu nehmen.

Weitere Angriffslinien zu Anspruch 9

Die Beschwerdefiihrerin argumentiert in der
Beschwerdebegriindung, dass der Gegenstand gemal
Anspruch 9 sich auch aus der Kombination KBS4 und KBS5

sowie der Kombination KBS4 und KBS6 ergebe.

Diese Angriffslinien wurden zwar im Einspruchsverfahren
vorgetragen und in der angefochtenen Entscheidung
beschieden. Die Beschwerdefiihrerin hat allerdings im
Beschwerdeverfahren keine Griinde vorgebracht, inwieweit
die Entscheidung der Einspruchsabteilung fehlerhaft und

deshalb zu korrigieren sei.

Aus Artikel 12 (2) VOBK 2007 der bei Einreichung der
Beschwerdebegriindung geltenden Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern ergab sich beim Eintritt in das
Beschwerdeverfahren fir die Beschwerdefiihrerin die
Verpflichtung, den vollstadndigen Sachvortrag in der
Beschwerdebegriindung darzulegen und insbesondere
anzugeben, aus welchen Grinden die angefochtene
Entscheidung aufzuheben oder abzuandern ist. Dieser
Pflicht zur Substantiierung ihrer Einwa@nde ist die
Beschwerdefihrerin in Bezug auf Einwande mangelnder
erfinderischer Tatigkeit des Gegenstands von Anspruch 9

ausgehend von KBS4 jedoch nicht nachgekommen.

Es besteht gemadB Artikel 12 (4) VOBK 2007, letzter
Halbsatz, keine Verpflichtung der Kammer, ein
Vorbringen eines Beteiligten zu berlicksichtigen, dass
sich nicht auf die Beschwerdesache bezieht und die

Erfordernisse des Artikels 12 (2) VOBK 2007 erfullt.
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2.6.3 Die Kammer sieht deshalb vorliegend keinen Grund, die
angefochtene Entscheidung dahingehend zu iberprifen, ob
der Gegenstand des Anspruchs 9 ausgehend von KBS4 als
nachstliegendem Stand der Technik auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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