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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die vorliegende Beschwerde der Einsprechenden
(Beschwerdefilthrerin) richtet sich gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Streitpatent
in der Fassung gemaB damaligem 1. Hilfsantrag

aufrechtzuerhalten.

In einer Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK 2020 vom
24 . August 2022 teilte die Kammer den
Verfahrensbeteiligten ihre vorlaufige Einschéatzung mit,
nach der insbesondere die Anderungen des Merkmals M3
des Hauptantrages Gegenstande einzufihren schienen, die
Uber den Inhalt der urspriinglichen Anmeldeunterlagen

hinausgingen.

Mit den Schreiben vom 7. September 2022 und vom
15. September 2022 nahmen die Beschwerdefithrerin
beziehungsweise die Beschwerdegegnerin (Patent-

inhaberin) hierzu Stellung.

Am 8. November 2022 fand eine miindliche Verhandlung vor
der Kammer statt. Die abschlieRenden Antrage der

Verfahrensbeteiligten sind wie folgt:

Die Beschwerdefiihrerin beantragte,
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und

den Widerruf des europaischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte,

die Beschwerde zurickzuweisen, oder, hilfsweise
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die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das
Streitpatent in gednderter Fassung gemal einem der
2. bis 7. Hilfsantrage, eingereicht mit Schreiben
vom 24. August 2018, aufrechtzuerhalten. Zusatzlich
beantragte die Beschwerdegegnerin die Zurilick-
verweisung der Angelegenheit an die Einspruchs-
abteilung zur weiteren Prifung der 2. bis 7.

Hilfsantrage.

Die Kammer bemerkt, dass die Hilfsantrdge der
Beschwerdegegnerin gegeniiber dem Einspruchsverfahren
nicht umnummeriert wurden. Der 1. Hilfsantrag aus dem
Einspruchsverfahren ist nun im Rang der Hauptantrag im
Beschwerdeverfahren, an den sich die 2. bis 7.

Hilfsantradge direkt anschlielen.

Anspruch 1 gemal Hauptantrag lautet wie folgt:

M1 "Umrichter-Baureihe, deren Umrichter jeweils fir

einen Elektromotor vorgesehen sind und jeweils

M2 ein Leistungselektronik und Anschlusseinrichtungen
fiir Leistungskabel umfassendes Leistungsmodul L;

(10) einer Serie von Leistungsmodulen

verschiedener zuldssiger BaugrdBen B; ... Bp mit
jeweiligen LeistungsgréBen L; ... Lp,
M3 einen eine elektronische Schaltung umfassenden

Steuerkopf S¢g (20) einer Serie von Steuerkdépfen
S; ... Sy, dessen Platine mit der elektronischen
Schaltung ausgelegt ist fiir ein Steuer- und
Regelverfahren mit oder ohne Sensor zur

Winkelerfassung des Rotors des Elektromotors,
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und eine eine Platine umfassende Anschlusseinheit
Ar (30) einer Serie von Anschlusseinheiten Aj

Ap aufweisen,

wobel die Platine der Anschlusseinheit Ay
Anschlusseinrichtungen filir einen Sensor zur
Winkelerfassung des Rotors des Elektromotors

aufweist,

wobel die Platine der Anschlusseinheit A
Anschlusseinrichtungen filir eine serielle oder

parallele Schnittstelle aufweist,

wobel der Umrichter das Leistungsmodul L;, den
Steuerkopf S¢ und die Anschlusseinheit A, jeweills
derart aufweist, dass der Umrichter modular
zusammensetzbar und herstellbar ist, so dass das
Leistungsmodul L;, der Steuerkopf Sf und die
Anschlusseinheit A, filir das Steuer- und

Regelverfahren geeignet ist,

wobeli ein Handbediengerdt (40) mittels eines
mechanischen Einrastmechanismus (43) am Steuerkopf
(20) befestigt ist,

wobel ein Stecker in eine Buchse an der Unterseite
des Handbediengerdts (40) gefiihrt ist, so dass
elektrische Verbindungen geschlossen werden und
gleichzeitig das Handbediengerdt (40) mit dem
Steuerkopf (20) mechanisch l16sbar und fest

verbunden wird,

wobei ein Erdungsblech (23) derart ausgebildet

ist, dass dieses Erdungsblech vom Leistungsmodul
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L; zum Steuerkopf Sf eine elektrische

Masseverbindung darstellt,

M11 wobei das Erdungsblech (23) derart ausgebildet
ist, dass es eine Kihlfunktion fiir mindestens ein
Bauelement der Platine des Steuerkopfes Sg
erfullt.”

Die Merkmalsgliederung entspricht derjenigen aus Punkt

9 der angefochtenen Entscheidung.

Die unabhangigen Anspriche gemaB 2. bis 7. Hilfsantrag

enthalten allesamt das Merkmal M3 in ungeanderter Form.

Das Vorbringen der Beschwerdefilhrerin, insoweit es fir
die vorliegende Entscheidung relevant ist, la&sst sich

wie folgt wiedergeben:

Die Anderungen von Anspruch 1 gemdB Hauptantrag
erfillten nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2)
EPU.

Bezlglich Merkmal M3 sei urspringlich definiert
gewesen, dass es eine Serie von Platinen geben musse,
die jeweils unterschiedlich ausgestaltet seien, wahrend
dies im geanderten Anspruch 1 nicht mehr der Fall sei.
Die Passagen in der ursprunglichen Anmeldung auf Seite
3, letzter Absatz, Seite 4, fiunfter Absatz und Seite 5,
dritter Absatz, enthielten keine urspringliche
Offenbarung fir die Anderung. GemdB Seite 3, letzter
Absatz, sei explizit offenbart, dass die Platine der
Steuerkopfe je nach Applikation hinsichtlich Hardware
und Software verschieden sei. Dies entsprache dem, was
das urspringliche Merkmal M3 ausgesagt habe. Ebenso

besage die Offenbarung auf Seite 5, dritter Absatz,
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dass die Platinen unterschiedlich bestiickt wirden. Das
entsprechende Argument der Beschwerdegegnerin aus dem
Schreiben vom 15. September 2022 zitiere den
Anspruchswortlaut fehlerhaft, da dieser das Wort
"verschiedene" entgegen der Aussage der

Beschwerdegegnerin nicht mehr enthalte.

Somit liege eine unzuldssige Anderung vor.

Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin, insoweit es fir
die vorliegende Entscheidung relevant ist, lasst sich

wie folgt wiedergeben:

Die Anderungen geniigten den Erfordernissen des Artikels
123 (2) EPU. Es handele sich bei Merkmal M3 lediglich
um eine aquivalente Umformulierung und Einschréankung.
Im Anspruch 1 der urspringlichen Anmeldung sei

formuliert:

"Serie von Steuerkdépfen, deren Platine jeweils
verschieden ausgelegt ist flir verschiedene

Applikationen."

Agquivalent umformuliert bedeute dies:

"Serie von Steuerkdépfen, deren Platine jeweils
verschieden ausgelegt ist flir Applikation 1 oder

Applikation 2."

Mit Applikation 1 = Regelverfahren mit Sensor und
Applikation 2 = Regelverfahren ohne Sensor

ergebe sich weiterhin aquivalent umformuliert:
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"Serie von Steuerképfen, deren Platine jeweils
verschieden ausgelegt ist filir ein Regelverfahren

mit oder ohne Sensor."

Da die Serie Steuerkdpfe umfasse, die jeweils eine

Platine haben, weist also die Serie auf:

"Steuerkopf einer Serie von Steuerkdépfen, dessen
Platine Jeweits verschieden ausgelegt ist flir ein

Regelverfahren mit oder ohne Sensor."

Dies aber sei genau die Formulierung des Merkmals M3
gemal Anspruch 1 des Hauptantrages. Daher liege keine

unzuldssige Anderung vor.
Sollte die Kammer den Hauptantrag wider Erwarten nicht
flir gewdhrbar erachten, sei eine Zurickverweisung fir

eine materiell-rechtliche Diskussion der Hilfsantrage

sinnvoll.

Entscheidungsgrunde
1. Zuldssigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde erfiillt die Voraussetzungen der Artikel

106 und 108 EPU, sowie der Regel 99 EPU. Sie ist daher

zulassig.
2. Hauptantrag - Anderungen
2.1 Anspruch 1 gemdB Hauptantrag enthidlt Anderungen, die

Uber den Inhalt der urspriinglichen Anmeldeunterlagen
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hinausgehen. Daher erfiillt der Hauptantrag nicht die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU.

Urspringlich offenbart war in Anspruch 1, dass die

Platinen der Steuerkopfe

"jeweils verschieden ausgelegt [sind] fiir

verschiedene Applikationen, wie verschiedene
Steuer- und Regelverfahren mit oder ohne Sensoren

zur Winkelerfassung des Rotors des Elektromotors™.

(Unterstreichung durch die Kammer) .

Im gednderten Anspruch 1 gemédR Hauptantrag wird nun

hingegen gefordert, dass

"[die] Platine mit der elektronischen Schaltung
ausgelegt ist fiir ein Steuer- und Regelverfahren
mit oder ohne Sensor zur Winkelerfassung des Rotors

des Elektromotors".

Gemal der urspriinglichen Formulierung des Anspruches
gab es also flir jede Applikation, zum Beispiel ein
Regelverfahren mit Sensor als eine Applikation oder ein
Regelverfahren ohne Sensor als weitere Applikation,
eine eigene Platine des Steuerkopfes. Dies folgt ganz
eindeutig aus der Formulierung "jeweils verschieden
ausgelegt ist". Diese Formulierung drickt
unmissverstandlich aus, dass es genauso viele

verschiedene Platinen wie Applikationen gibt.

Dem gednderten Anspruchsmerkmal M3 ist hingegen zu

entnehmen, dass flir die gesamte Umrichter-Baureihe eine
einzige Platine flir die Steuerkopfe verwendet wird, die
sowohl fiir Steuerverfahren mit Winkelerfassung als auch

ohne Winkelerfassung verwendet wird. Demnach waren die
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Platinen der Serie eben nicht mehr jeweils verschieden
fur die Applikationen "mit Sensor" und "ohne Sensor",
sondern es wird vielmehr eine Platine fir beide

Applikationen vorgesehen.

Auch die Passagen der urspringlich eingereichten
Beschreibung auf Seite 3, letzter Absatz, auf Seite 4,
finfter Absatz und auf Seite 5, dritter Absatz stitzen
diese Anderung nicht, denn auch dort wird nur
offenbart, dass ein Platine jeweils nur fir eine

Applikation ausgelegt ist.

Das Gegenargument der Beschwerdegegnerin ist nicht
zutreffend. Im letzten Schritt ihrer
Argumentationskette behauptet die Beschwerdegegnerin,

die im Anspruch verwendete Formulierung sei wie folgt:

"Steuerkopf einer Serie von Steuerkdépfen, dessen
Platine Feweils verschieden ausgelegt ist fiir ein

Regelverfahren mit oder ohne Sensor"

Offensichtlich fehlt aber im tatsachlichen Wortlaut wvon
Merkmal M3 nicht nur das Wort "jeweils", sondern auch
das Wort "verschieden". Es ist gerade die Streichung
dieser beiden Worte, die einen neuen Sachverhalt
einfihrt, nadmlich, dass nicht eine Platine pro
Applikation vorhanden ist, wie urspriunglich offenbart,
sondern nun eine Platine fur zwei Applikationen (mit
oder ohne Sensor). Die Umformulierung ist daher gerade

nicht dquivalent zum urspringlichen Wortlaut.
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2. bis 7. Hilfsantrag

Zulassigkeit

Die Kammer und die Beschwerdefiihrerin hatten Zweifel an
der Zulassigkeit des 2. bis 7. Hilfsantrages geauBert.
Die Frage der Zulassigkeit des 2. bis 7. Hilfsantrage
konnte aber dahinstehen, da selbst bei Beriicksichtigung
im Beschwerdeverfahren die Hilfsantradge nicht gewdhrbar
sind. Die Hilfsantrage weisen namlich allesamt
Anderungen auf, die iilber den Inhalt der urspriinglichen

Anmeldeunterlagen hinausgehen.

Zuriickverweisung

Die Beschwerdegegnerin hatte in ihrem Schreiben wvom

15. September 2022, also nach Erhalt der vorlaufigen
Einschatzung der Kammer, die Zurlckverweisung
insbesondere zur weiteren materiell-rechtlichen Priifung
der 2. bis 7. Hilfsantrage beantragt. Ihrer Ansicht
nach sei dies besonders in dem Fall sinnvoll, wenn -
wider Erwarten - die Kammer den Hauptantrag fir nicht

gewahrbar erachten sollte.

Gemal Artikel 11 VOBK 2020 verweist die Kammer die
Angelegenheit zurilick, wenn es hierfir besondere
Umstédnde gibt. Die Beschwerdegegnerin hat solche
Umstande nicht dargelegt. Die Kammer konnte ausgehend
von der Diskussion des Hauptantrags und der
entsprechenden Eingaben der Parteien zu einer
Entscheidung in der Sache iUber die Hilfsantréage
entscheiden, wie dem folgenden Abschnitt zu entnehmen
ist. Eine Zurickverweisung ware unter diesen Umstanden
nicht sinnvoll gewesen, sondern hatte das Verfahren
ohne Notwendigkeit in die Lange gezogen. Die

Beschwerdegegnerin war durch die Mitteilung der Kammer
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von deren vorlaufiger Einschédtzung unterrichtet. Die
vorlaufige Einschatzung der Kammer wiederum fuBte auf
einem Einwand (die Streichung des Merkmals, dass die
Platine verschieden ausgelegt sind), welchen die
Beschwerdefilhrerin bereits im Einspruchsverfahren
vorgetragen und in ihrer Beschwerdebegriindung erneut

erhoben hatte.

Daher gibt die Kammer den Antrag auf Zurilickverweisung

nicht statt.

Anderungen

Die unabhédngigen Anspriiche gemal den 2. bis 7.
Hilfsantrdgen enthalten alle ein zum Merkmal M3 des
Hauptantrages wortgleiches Merkmal. Die weiteren
Anderungen dieser Hilfsantridge sind offensichtlich
nicht geeignet, um die im Rahmen des Hauptantrags

festgestellte unzuldssige Anderung zu beheben.

Dieselben Argumente wie flir den Hauptantrag treffen
also auch auf jeden der 2. bis 7. Hilfsantrage zu.
Diese erfilillen daher ebenso wenig die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU.

Schlussfolgerungen

Da keine der Antrage der Beschwerdegegnerin den
Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPU genigt und da
eine Zurlckverweisung der Sache an die
Einspruchsabteilung nicht geboten war, gibt die Kammer

dem Antrag der Beschwerdefilhrerin statt.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

1.
2. Der Antrag auf Zurickverweisung wird zurilickgewiesen.
3. Das Patent wird widerrufen.
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U. Bultmann R. Lord

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



