BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L'OFFICE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFICE DES BREVETS

Interner Verteilerschliissel:

(A) [ -1 Veroffentlichung im ABIL.
(B) [ -] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [ -] An Vorsitzende
(D) [ X ] Keine Verteilung
Datenblatt zur Entscheidung

vom 8. Marz 2024
Beschwerde-Aktenzeichen: T 1296/21 - 3.2.05
Anmeldenummer: 16724612.3
Verdffentlichungsnummer: 3303891
IPC: F16K37/00, F16K7/12
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:
Verfahren zur Diagnose eines Membranventils, sowie
Diagnosesystem fir ein Membranventil

Patentinhaberin:
GEMU Gebr. Miiller Apparatebau GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Einsprechende:
SISTO Armaturen S.A.

Relevante Rechtsnormen:
EPU Art. 100 (b)
VOBK 2020 Art. 13(2)

Schlagwort:

Einspruchsgriinde - mangelhafte Offenbarung (ja)

Anderung nach Zustellung einer Mitteilung nach Artikel 15 (1)
VOBK - neue Antrage (beriicksichtigt: nein)

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun:

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werde



Eurcpiisches

BeSChwerdekam mern Boards of Appeal of the

European Patent Office

:I:;ﬂzn:t Richard-Reitzner-Allee 8
0))) |=sue Boards of Appeal 85540 Haar
office eu ropien GERMANY
des brevets Tel. +49 (0)89 2399-0
Chambres de recours Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1296/21 - 3.2.05

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05

Beschwerdefiihrerin:

(Patentinhaberin)

Vertreter:

Beschwerdegegnerin:

(Einsprechende)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

vom 8. Marz 2024

GEMU Gebr. Miller Apparatebau
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Fritz-Muiller-Strasse 6-8

74653 Ingelfingen (DE)

DREISS Patentanwalte PartG mbB
Friedrichstrabe 6
70174 Stuttgart (DE)

SISTO Armaturen S.A.
18 rue Martin Maas
6468 Echternach (LU)

Behr, Wolfgang

Lorenz Seidler Gossel
Rechtsanwalte Patentanwalte
Partnerschaft mbB
Widenmayerstrabe 23

80538 Munchen (DE)

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 14. Juni 2021
zur Post gegeben wurde und mit der das
europdische Patent Nr. 3 303 891 aufgrund des
Artikels 101 (2) und (3) (b) EPU widerrufen
worden ist.



Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender
Mitglieder:

T.
M.
M.

Vermeulen
Holz
Blasi



-1 - T 1296/21

Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das Patent Nr. 3 303 891 (im
Folgenden "das Patent" genannt) zu widerrufen. Die
Einspruchsabteilung war hinsichtlich der erteilten
Anspriche 1 und 12 zu der Auffassung gelangt, dass das
Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollstandig
offenbare, dass ein Fachmann sie ausfihren konne
(Artikel 100 b) EPU); dieser Mangel sei im Hinblick auf
den Hilfsantrag 1 nicht behoben worden. Ferner lieR die
Einspruchsabteilung die ihr vorliegenden

Hilfsantrédge 1b und 2 bis 11 nicht zum Verfahren zu.

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin hat die
Einsprechende (Beschwerdegegnerin) erwidert und zwei

Dokumente eingereicht.

Die folgende Druckschrift wurde bereits im

Einspruchsverfahren vorgelegt:

D18: R. Kroupa, "Membranventile fiir sterile
Anwendungen", in "Praxis-Handbuch
Industriearmaturen 2003", ISBN 3-8027-2729-0,
Seiten 67 bis 89, 2003.

In einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) teilte

die Kammer ihre vorldufige Einschatzung mit.

Die Beschwerdefihrerin und die Beschwerdegegnerin

reichten sodann erneut Stellungnahmen ein.
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VI.
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Antragsgemédll fand eine miindliche Verhandlung vor der
Kammer statt. Wahrend der miindlichen Verhandlung

reichte die Beschwerdefiihrerin ein Dokument ein.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Zurickweisung des
Einspruchs, d.h. die Aufrechterhaltung des Patents in
erteilter Fassung (Hauptantrag); hilfsweise, die
Zurlickverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung auf
Grundlage der Hilfsantrédge 1 bis 4, eingereicht als

Hilfsantrdge 1 bis 4 mit der Einspruchserwiderung.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurickweisung der
Beschwerde. Weiterhin beantragte sie mit Verweis auf
Artikel 13 (2) VOBK, den Vortrag gemé&R Schreiben wvom
2. Januar 2024 der Beschwerdefihrerin zur
Ausfiihrbarkeit gestitzt auf Absatz [0008] des
Streitpatents sowie den erstmals in der miindlichen
Verhandlung vorgebrachten Vortrag der
Beschwerdefilhrerin gestiitzt auf das eingereichte
Dokument nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen.
Weiterhin beantragte sie die Nichtzulassung der
Hilfsantrédge 1 bis 4, eingereicht als Hilfsantrage 1
bis 4 mit der Einspruchserwiderung, und die Ablehnung
des Antrags auf Zurilickverweisung auf Grundlage der

Hilfsantrédge 1 bis 4.

Anspruch 1 des erteilten Patents lautet wie folgt (die
von der Kammer verwendete Merkmalsgliederung ist in

eckigen Klammern eingefigt) :

"[1.1] Verfahren zur Diagnose eines
Membranventils (10), welches folgende Schritte umfasst:

[1.2] a) Bereitstellen mindestens einer ersten Gréfle,
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welche eine Ventilmembran (14) charakterisiert,

[1.3] mindestens einer zweiten GréBe, welche das
Membranventil (10) oder mindestens eine seiner
Komponenten, die nicht die Ventilmembran (14) sind,
charakterisiert, und [1.4] mindestens einer dritten
GréBe, welche einen Betrieb des Membranventils (10)
charakterisiert, [1.5] an eine Ermittlungseinrichtung
(46) ;

[1.6] b) Ermitteln einer einen aktuellen Zustand der
Ventilmembran (14), insbesondere einen aktuellen
Verschleill, charakterisierenden GréBe aus den ersten,
zweliten und dritten GréBen durch die
Ermittlungseinrichtung (46) [1.7] mittels mindestens

eines Algorithmus."

Anspruch 12 des erteilten Patents lautet wie folgt:

"[12.1] Diagnosesystem filir ein Membranventil (10),
welches umfasst: [12.2] Eine Einrichtung zum Erhalten
mindestens einer ersten GrdBe, welche eine
Ventilmembran (14) charakterisiert, [12.3] mindestens
einer zweiten GréfBe, welche das Membranventil (10) oder
mindestens eine seiner Komponenten, die nicht die
Ventilmembran (14) sind, charakterisiert, und

[12.4] mindestens einer dritten GréBe, welche einen
Betrieb des Membranventils (10) charakterisiert,; und
[12.5] eine Ermittlungseinrichtung (46), [12.6] welche
einen aktuellen Zustand der Ventilmembran (14),
insbesondere eine einen aktuellen Verschleil,
charakterisierende GréBe aus den ersten, zweiten und
dritten GréBen durch die Ermittlungseinrichtung (46)

[12.7] mittels mindestens eines Algorithmus ermittelt."
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Die Beteiligten trugen Folgendes vor:

a) Erteiltes Patent - Einspruchsgrund nach

Artikel 100 b) EPU und Antrag auf Zurickverweisung

i) Beschwerdefiihrerin

Der Gegenstand der erteilten Anspriche 1 und 12 sei
ausfuhrbar. Der Fachmann versuche, durch Synthese, also
eher aufbauend als zerlegend, zu einer Auslegung des
Anspruchs zu gelangen, die technisch sinnvoll sei und
bei der die gesamte Offenbarung des Patents
bericksichtigt werde. Der Fachmann kdnne ohne besondere
Schwierigkeiten einen Algorithmus entwickeln, welcher
den Merkmalen 1.6 und 1.7 bzw. 12.6 und 12.7 genlige. Im
Hinblick auf die Parameter des Algorithmus finde der
Fachmann in Spalte 7, Zeilen 44 bis 49 des Patents
einen Hinweis. Der Fachmann konne die im Patent
enthaltenen Informationen durch sein allgemeines
Fachwissen vervollstandigen, um die beanspruchte
Erfindung auszufiihren. Nach standiger Rechtsprechung
sel eine detaillierte Offenbarung entbehrlich, wenn der
Fachmann, dem das allgemeine Fachwissen unmittelbar zur
Verfigung stehe, in der Lage sei, die Erfindung ohne
erfinderisches Zutun in die Praxis umzusetzen.
Beispiele fir die erste, zweite und dritte GroRe seien
im Streitpatent genannt. Mit Verweis auf Spalte 5,
Zeile 55, Spalte 6, Zeile 21 und Spalte 6, Zeile 49 des
Patents konnten als erste, zweite und dritte Grole
beispielhaft ein Herstellungsdatum (Gl) der
Ventilmembran, ein Herstellungsdatum (G2) des
VentilkOrpers bzw. eine Temperatur (G3) des durch das
Membranventil strdmenden Fluids verwendet werden. Fur
den Fachmann sei es unter Bericksichtigung des
allgemeinen Fachwissens und der Offenbarungen im Patent

ohne Probleme moglich, einen Algorithmus der folgenden
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Art fir einen aktuellen Zustand (Z) der Ventilmembran
zu bilden: wenn (Gl > tl1 und G2 > t2 und G3 > T) dann

72 = 721; wenn (Gl < tl und G2 > t2 und G3 > T) dann

72 = 722; wenn (Gl < tl und G2 < t2 und G3 > T) dann

72 = 723; wenn (Gl < tl und G2 < t2 und G3 < T) dann

7 = 7Z4; etc. Die Definition des aktuellen Zustands der
Ventilmembran als aktueller Verschleil sei im

Merkmal 1.6 bzw. 12.6 ausdriicklich nur als eine
optionale Mdglichkeit genannt. Auch andere den
Membranzustand angebende GroBen seien umfasst. Eine den
aktuellen Membranzustand charakterisierende GroBe konne
im einfachsten Fall den Wert "eher kritisch" oder "eher
unkritisch" haben. Zur Ermittlung dieser Werte reichten
die im Streitpatent in Spalte 7, Zeilen 44 bis 49
erwahnten Materialgesetze sowie empirischen
Zusammenhdange aus. Es konne zwar fir die Ermittlung
einer exakten zeitproportionalen Qualitatsgrobe im
Sinne eines aktuellen VerschleibBzustands fir manche
EinflussgrdBen aufwadndig sein, die entsprechenden
Parameter des Algorithmus zu bestimmen. Dies betreffe
aber nur die subjektive Brauchbarkeit der durch den
Algorithmus ermittelten GréBe, die den aktuellen
Membranzustand charakterisiere, nicht aber die
Ausfiihrbarkeit des beanspruchten Verfahrens. Flr
einfache Anwendungsfédlle brauche es solche empirischen
Zusammenhange, deren Ermittlung komplex sei, nicht. Auf
Seite 81 der Druckschrift D18 sei lediglich ein
Parameter, d.h. eine einzige Eingangsgrohle, erwahnt.
Der Fachmann verstehe das "Ermitteln" als ein Schatzen
des Zustands, beispielsweise in Form von
"auszutauschen" oder "nicht auszutauschen". Es gehe
nicht um eine exakte Abbildung der Realitat. Laut
Spalte 2, Zeilen 18 bis 22 des Patents wiirden die
ersten, zweiten und dritten Grobken bei Ventilmembranen
erfasst, die tatsdchlich gebrochen seien. Der Fachmann

entnehme dieser Stelle einen Algorithmus, bei dem diese
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Informationen in Tabellenform zusammengetragen seien.
Wenn die Kombination der drei GroBen fir die
gegenwartige Membran im Datensatz vorliege, weise der
Algorithmus der Ventilmembran die den aktuellen Zustand
der Ventilmembran charakterisierende GroBe "gebrochen"
zu. Der Fachmann kénne einen Algorithmus bilden, bei
dem anhand einer Look-Up-Tabelle, die in dem wahrend
der mindlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichten
Dokument dargestellt ist, aus drei Eingangsgroben (E1,
E2, E3) eine AusgangsgroBe (A) als eine den aktuellen
Zustand der Ventilmembran charakterisierende GroBe
ermittelt werde. Dieser Algorithmus kdénne anhand einer
optischen Inspektion von ausgetauschten Ventilmembranen
verbessert werden, wie in Absatz [0037] des Patents
offenbare. Dabei wiirden die Eintrdge in der Look-Up-
Tabelle optimiert. Die Tabellenwerte kdnnten auch durch
eine Formel abstrahiert und der Algorithmus dadurch
parametrisiert werden, um eine kontinuierliche
Ermittlung zu ermdglichen. Bei den Ausfiihrungen auf
Grundlage des wahrend der miindlichen Verhandlung vor
der Kammer eingereichten Dokuments handle es sich,
genauso wie bei dem im Schreiben vom 2. Januar 2024
enthaltenen Vortrag, nicht um eine Anderung des
Beschwerdevorbringens im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK,
sondern um eine Weiterentwicklung der Argumentation im
Beschwerdeverfahren. Absatz [0008] des Patents
offenbare als weitere Ausfiihrungsform auch die
Ermittlung der Restlebensdauer der betrachteten
Ventilmembran. Der Fachmann erhalte in den

Absatzen [0005], [0006] und [0007] des Patents weitere
Hinweise dariber, wie die ersten, zweiten und dritten
GroBen ausgebildet seien. Zum Bestimmen der
Restlebensdauer einer Ventilmembran gemal Absatz [0008]
des Patents werde der Fachmann demnach ohne
erfinderisches Zutun als erste und zweite GroBen

statische GrobBen der Ventilmembran und des



-7 - T 1296/21

Membranventils wahlen, wie beispielsweise Art und
Material der Ventilmembran sowie die Einbausituation
und die Art des Antriebs, und als dritte GrolRe
beispielsweise die in Absatz [0014] aufgefiihrten
Betriebsstunden oder das Alter der Ventilmembran
verwenden. Zunachst wlirde der Algorithmus alle
tatsachlich gebrochenen Ventilmembrane
(Referenzmembrane) filtern, welche mit den ersten und
zwelten GroRen ibereinstimmen. AnschlieBend sei es fir
den Fachmann ohne Probleme mdglich, einen Vergleich
zwischen der maximalen Betriebsdauer der
Referenzmembran und der zu diagnostizierenden
Ventilmembran vorzunehmen. In dem Fall handle es sich
um eine simple Differenz der maximalen Betriebsdauer
der Referenzmembran und der Betriebsdauer der zu
diagnostizierenden Ventilmembran. Weiter erhalte der
Fachmann in Absatz [0011] des Patents den Hinweis, dass
die Parameter anhand eines tatsadchlich aktuellen
Zustandes der Ventilmembran laufend verbessert werden
konnen. Der Fachmann konne zudem den Algorithmus Jje
nach Betriebssituation beliebig komplex ausbilden. Laut
Absatz [0010] des Patents koénne der Algorithmus als
Bildanalyse-Algorithmus ausgebildet sein, welcher mit
Hilfe von festgelegten optischen Merkmalen und
Schwellwerten oder einer Klassifizierung des
Membranzustands auf den Membranzustand schlieRe. Je
nach Parametersatz, also beispielsweise bei einem
unterschiedlichen Material der Ventilmembran und einer
unterschiedlichen Antriebsart, seien andere optische
Merkmale fir die Bildanalyse relevant. Die in den
Absatzen [0008], [0032] und [0037] des Patents
offenbarten Schritte zur Vorbereitung und Durchfihrung
des Verfahrens seien flir beliebige EingangsgrdéBen
anwendbar. Der Fachmann treffe angesichts des

Absatzes [0008] eine Auswahl, die sich auf eine

sinnvolle Kombination von EingangsgroRen beziehe. Er
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erkenne, welche Kombinationen nicht sinnvoll seien. Er
wisse fir ihn sinnvolle Kombinationen wvon

EingangsgroRlRen auszuwahlen.

ii) Beschwerdegegnerin

Der Gegenstand der erteilten Anspriche 1 und 12 sei
nicht ausfihrbar. Der Algorithmus sei im Patent nicht
so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein
Fachmann die Erfindung ausfihren kénne. Vielmehr werde
der Algorithmus in dem Patent als eine reine "black
box" allein durch mogliche Eingangsgrolen sowie die
gewlinschte Ausgangsgrole beschrieben. Beansprucht werde
daher nur das gewinschte Ergebnis, ohne einen Weg
aufzuzeigen, wie dieses Ergebnis erreicht werden
kénnte. Unter die sehr allgemeinen Definitionen von
Anspruch 1 fielen eine Unzahl von méglichen
Kombinationen von EingangsgroRen. Da das Streitpatent
zu keiner einzigen Kombination von EingangsgroRen
irgendwelche Angaben enthalte, stelle es nichts anderes
als einen Auftrag fur ein umfangreiches
Forschungsprogramm dar, dessen Ziel es ware zu
ermitteln, wie der Zustand der Ventilmembran von jeder
dieser mbéglichen Kombinationen von Eingangsgrdlen
abhdnge und daher aus diesen ermittelt werden konne.
Dies stelle fir den Fachmann bei der Ausfihrung der
Erfindung einen unzumutbaren Aufwand dar. Die
Druckschrift D18 (siehe Seite 81, vorletzter Absatz und
Seite 82, der Absatz neben Bild 13) belege, dass der
Zusammenhang zwischen den moglichen Eingangsgroflen und
dem VerschleiBlzustand der Ventilmembran so komplex sei,
dass die Bestimmung auch nur eines einzigen Algorithmus
fir ein konkretes Membranventil, eine konkrete
Ventilmembran, einen konkreten Einsatzzweck und
konkrete Eingangsgrolen fir den Fachmann nicht ohne

unzumutbaren Aufwand moglich sei. Die Druckschrift D18
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belege auch, dass mit nur drei Eingangsgrdben keine
sinnvolle Aussage iber den VerschleibBzustand einer
Ventilmembran getroffen werden kdnne. Es gebe viele
Parameter, die einen Einfluss auf den Zustand der
Ventilmembran hatten. Das Patent gebe keinen Hinweis,
wie aus nur drei EingangsgrdBen sinnvoll ein Zustand
ermittelt werden solle. Dies sei auch technisch nicht
mbéglich. Dem Algorithmus fehlten Informationen iiber die
anderen Parameter, die ebenfalls einen bedeutsamen
Einfluss auf den Zustand hatten. Der auf das wahrend
der mindlichen Verhandlung vor der Kammer eingereichte
Dokument gestiitzte Vortrag stelle, wie auch der im
Schreiben vom 2. Januar 2024 enthaltene Vortrag, eine
Anderung des Beschwerdevorbringens der
Beschwerdefiihrerin im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK
dar. Es lagen keine aubergewdhnlichen Umstande vor, die
fiir deren Berilicksichtigung spradchen. Es handle sich
nicht um eine Weiterfilthrung der bisherigen
Argumentation der Beschwerdefiithrerin. Vielmehr wiirden
ganzlich neue Algorithmen basierend auf neuen
Kombinationen von EingangsgroBen eingefihrt. Auch die
Berlicksichtigung dieser Vortrdge in der Sache andere
nichts an der unzureichenden Offenbarung. Die erteilten
Anspriche 1 und 12 seien nicht auf die Ausgabe eines
bindren Wertes "gut" / "nicht gut" oder

"auszutauschen" / "nicht auszutauschen" beschrédnkt. Die
im Schreiben vom 2. Januar 2024 enthaltenen Tabellen
seien ebenso wenig im Patent offenbart wie die in der
mindlichen Verhandlung mit dem Dokument eingereichte
Tabelle. Dies gelte auch flir die anderen im
Beschwerdeverfahren von der Beschwerdefilthrerin
vorgelegten Algorithmen. Absatz [0008] des Patents
offenbare keinen konkreten Algorithmus. Die
Beschwerdefiihrerin rdume selbst ein, dass es
Kombinationen von Eingangsgroflen gebe, die technisch

nicht sinnvoll seien. Die Anspriiche seien nicht auf



- 10 - T 1296/21

vermeintlich ausfiithrbare Kombinationen eingeschrankt.
Wie von der Beschwerdefiihrerin eingerdaumt, umfassten
die Anspriche auch beliebig komplexe Algorithmen. Wie
diese ausgefithrt werden kdénnten, sei in dem Patent erst

recht nicht angegeben.

b) Hilfsantrdge 1 bis 4 der Beschwerdefiihrerin -

Zulassung und Antrag auf Zurickverweisung

i) Beschwerdefiihrerin

Bei den Hilfsantrdgen 1 bis 4 handle es sich um
diejenigen, die mit der Erwiderung auf den Einspruch
eingereicht worden seien. Diese Hilfsantrdge seien vor
der mindlichen Verhandlung vor der Kammer nicht im
Beschwerdeverfahren eingereicht worden. Eine
Zurlickverweisung der Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung auf Grundlage dieser Antréage sei
zuvor ebenfalls nicht im Beschwerdeverfahren beantragt
worden. Hinsichtlich der Frage der Zulassung dieser
Hilfsantrdge habe die Einspruchsabteilung das
rechtliche Gehdér der Beschwerdefilhrerin verletzt. Der
wahrend der miindlichen Verhandlung vor der Kammer
gestellte Antrag auf Zurickverweisung zur weiteren
Entscheidung auf Grundlage dieser Hilfsantrage sei
daher gerechtfertigt. Da es sich bei der Verletzung des
rechtlichen Gehors um einen wichtigen Grund handle,
seien auBerordentliche Umstdnde im Sinne von

Artikel 13 (2) VOBK gegeben.

ii) Beschwerdegegnerin
Die Hilfsantrdage 1 bis 4 der Beschwerdefiihrerin seien

nicht im Beschwerdeverfahren zuzulassen. Diese

Hilfsantrédge sowie der Antrag auf Zurlckverweisung an
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die Einspruchsabteilung zur deren Behandlung stellten
eine Anderung des Beschwerdevorbringens dar. Vor der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer habe die
Beschwerdefihrerin zu keinem Zeitpunkt im
Beschwerdeverfahren geltend gemacht, dass ihr
rechtliches Gehdr verletzt worden sei. Dies hatte mit
der Beschwerdebegrindung vorgebracht werden missen. Im
Ubrigen sei das rechtliche Gehdr der Beschwerdefithrerin

auch nicht verletzt worden.

Entscheidungsgrinde

1. Erteiltes Patent - Einspruchsgrund nach
Artikel 100 b) EPU

1.1 Die Einspruchsabteilung ist in der angefochtenen
Entscheidung zu der Auffassung gelangt (siehe Punkt 4
der Entscheidungsgriinde), der in den Merkmalen 1.7 bzw.
12.7 genannte Algorithmus sei im Streitpatent nicht so
deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann
die in den erteilten Anspriichen 1 und 12 definierte
Erfindung ausfithren kénne. Vielmehr werde der
Algorithmus im Streitpatent als eine reine "black box"
allein durch mégliche EingangsgroRen sowie die
gewlinschte Ausgangsgrole beschrieben. Beansprucht werde
daher nur das gewlinschte Ergebnis, ohne einen Weg
aufzuzeigen, wie dieses Ergebnis erreicht werden

konnte.

1.2 Zwischen den Beteiligten ist unstrittig, wie der
Fachmann den Begriff "Algorithmus" versteht. Allerdings
definieren die erteilten Anspriiche 1 und 12 nicht
lediglich einen irgendwie gearteten Algorithmus. Der

erteilte Anspruch 1 verlangt vielmehr ein
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"b) Ermitteln einer einen aktuellen Zustand der
Ventilmembran (14), insbesondere einen aktuellen
Verschleill, charakterisierenden GréBe aus den
ersten, zweliten und dritten GréfBen durch die
Ermittlungseinrichtung (46) mittels mindestens

eines Algorithmus." (siehe Merkmale 1.6 und 1.7)

Der Fachmann versteht dies so, dass der Algorithmus
derart gestaltet sein muss, dass damit ausgehend von
den drei in den Anspruchsmerkmalen 1.2 bis 1.4
definierten Eingangsgrdlen eine AusgangsgrdlRe ermittelt
werden kann, die einen aktuellen Zustand der
Ventilmembran charakterisiert. Bei dem aktuellen
Zustand der Ventilmembran handelt es sich in einer
explizit genannten Ausgestaltung insbesondere um einen

aktuellen VerschleiB.

Ein derartiger Algorithmus ist in dem Patent als Ganzes
jedoch nicht offenbart. In Spalte 7, Zeilen 44 bis 49
des Patents sind lediglich "parametrierbare
Algorithmen" erwahnt, bei denen die "Parameter" der
Algorithmen "zumindest zunachst auf allgemein
bekannten, die Lebensdauer von Ventilmembranen
betreffenden Materialgesetzen, sowie auf empirischen
Zusammenhangen" basieren. Ein Algorithmus selbst ist
dort nicht angegeben. Auch enthdlt die Beschreibung
kein einziges Beispiel fiir ein solches Materialgesetz
oder fir konkrete empirische Zusammenhange, aus denen
die Parameter ermittelt werden kdénnten. Insbesondere
ist in dieser Passage kein Algorithmus angegeben, der
die in den erteilten Ansprichen 1 und 12 genannten
Anforderungen im Hinblick auf die in den Merkmalen 1.2,
1.3 und 1.4 (bzw. 12.2., 12.3 und 12.4) definierten
ersten, zweiten und dritten GroBen erfillt. Dies gilt
auch fir Absatz [0010] des Patents, in dem lediglich
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allgemein auf Bildanalyse-Algorithmen verwiesen wird,

ohne dass ein konkreter Algorithmus offenbart ware.

Der Beschwerdefiihrerin ist zwar darin zuzustimmen, dass
sich die Offenbarung des Patents an einen Fachmann
wendet, der die im Patent enthaltenen Informationen
durch sein allgemeines Fachwissen, das ihm zum
maBgeblichen Zeitpunkt des Anmeldetags zur Verfligung
steht, vervollstandigen kann. Allerdings hat die
Beschwerdefiithrerin nicht iberzeugend dargelegt, dass
ein Algorithmus, der die in den erteilten Anspriichen 1
bzw. 12 definierten Erfordernisse flir beliebige in den
Merkmalen 1.2, 1.3 und 1.4 (bzw. 12.2., 12.3 und 12.4)
definierte GrdoBen erfiillt, zum maBgeblichen Zeitpunkt
zum allgemeinen Fachwissen gehdrt hatte oder ausgehend
von den Angaben im Patent anhand des allgemeinen

Fachwissens hatte konstruiliert werden koénnen.

Wahrend des Beschwerdeverfahrens hat die
Beschwerdefiithrerin mehrere unterschiedliche Beispiele
fir einen moglichen Algorithmus dargelegt. Bei diesen
wird beispielsweise ein Herstellungsdatum der
Ventilmembran, ein Herstellungsdatum des VentilkdOrpers
und eine Temperatur des durch das Membranventil
strdmenden Fluids verwendet, um eine einen aktuellen
Zustand der Ventilmembran charakterisierenden GroRe zu
ermitteln. Bei einem anderen Algorithmus werden als
EingangsgroRen zum Bestimmen der Restlebensdauer einer
Ventilmembran Art und Material der Ventilmembran,
Einbausituation und Art des Antriebs und die
Betriebsdauer der Ventilmembran verwendet. In dem
wahrend der miindlichen Verhandlung vor der Kammer
eingereichten Dokument wird ein Algorithmus
vorgetragen, der eine Look-Up-Tabelle mit drei
EingangsgroRen (E1, E2, E3) und einer AusgangsgroBe (A)

verwendet.
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Auch unter Bericksichtigung des allgemeinen Fachwissens
sind die von der Beschwerdefiihrerin dargelegten
Algorithmen jedoch weder in den jeweils wvon der
Beschwerdefihrerin zitierten Stellen des Patents noch
in dem Patent als Ganzes offenbart. Fiir keinen der von
ihr konstruierten Algorithmen hat die
Beschwerdefilhrerin lberzeugend nachgewiesen, dass
dieser zum maRgeblichen Zeitpunkt zum allgemeinen
Fachwissen gehdrt hatte. Sie hat auch nicht iberzeugend
aufgezeigt, dass der Fachmann die im Patent enthaltenen
Informationen durch sein allgemeines Fachwissen derart
vervollstandigt hatte, dass er zu diesen Algorithmen
gelangt ware. Dies gilt unabhédngig davon, ob die den
aktuellen Zustand der Ventilmembran charakterisierende
GroBe den aktuellen VerschleiB (siehe optionaler Teil

des Merkmals 1.6) charakterisiert oder nicht.

Die Kammer schlieBt sich der Sichtweise der
Beschwerdegegnerin an, dass viele von den im Patent
genannten EingangsgroRen einen Einfluss auf den Zustand
der Ventilmembran haben. Mit der Bereitstellung von nur
drei dieser EingangsgrdBen, seien es die
Herstellungsdaten in Kombination mit einer Temperatur
oder die verwendeten Materialien in Kombination mit der
Antriebsart, kann daher keine sinnvolle Aussage iber
den aktuellen Zustand der Ventilmembran getroffen
werden. Dies gilt genauso flir die Look-up-Tabelle, bei
der versucht wird, anhand der maximalen Betriebsdauer
von Ventilmembranen mit tatsédchlich erfolgten Briichen
eine Aussage lber die Restlebensdauer eines zu
diagnostizierenden Membranventils zu treffen, ohne
jedoch diejenige EingangsgroRen in Betracht zu ziehen,

die moglicherweise zu den Briichen gefihrt haben.
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Die Beschwerdefiihrerin tragt vor, eine den aktuellen
Membranzustand charakterisierende GrdBe kdnne im
einfachsten Fall den Wert "eher kritisch" oder "eher
unkritisch" haben. Zur Ermittlung dieser Werte reichten
die in Spalte 7, Zeilen 44 bis 49 des Patents erwdhnten

Materialgesetze sowie empirischen Zusammenhdnge aus.

In Spalte 7, Zeilen 44 bis 49 des Patents ist jedoch
kein Algorithmus offenbart, mittels dessen eine den
aktuellen Membranzustand charakterisierende GroRe mit
den Werten "eher kritisch" oder "eher unkritisch" aus
den in den erteilten Ansprichen 1 und 12 definierten
ersten, zweiten und dritten Groben ermittelt werden
kénnte. Der in der zitierten Passage enthaltene Hinweis
darauf, dass "Parameter" eines Algorithmus zumindest
zundachst auf allgemein bekannten, die Lebensdauer von
Ventilmembranen betreffenden Materialgesetzen, sowie
auf empirischen Zusammenhdngen basieren, enthdalt keine
Offenbarung eines Algorithmus mittels dessen eine den
aktuellen Membranzustand charakterisierende GroRe mit
den Werten "eher kritisch" oder "eher unkritisch"

ermittelt wird.

Die Beschwerdefiihrerin ist der Ansicht, dass es zwar
fir die Ermittlung einer exakten zeitproportionalen
QualitatsgroBe im Sinne eines aktuellen
VerschleiBlzustands fliir manche EinflussgrdBen aufwandig
sein kénne, die entsprechenden Parameter des
Algorithmus zu bestimmen. Dies betreffe aber nur die
subjektive Brauchbarkeit der durch den Algorithmus
ermittelten Grohle, die den aktuellen Membranzustand
charakterisiert, nicht aber die Ausfiihrbarkeit des
beanspruchten Verfahrens. Fir "einfache
Anwendungsfalle" brauche es solche empirischen

Zusammenhange, deren Ermittlung komplex sei, nicht.
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Der Vortrag der Beschwerdefilthrerin lasst jedoch nicht
erkennen, dass das Patent flir "einfache
Anwendungsfalle" einen Algorithmus, der die
Erfordernisse der erteilten Anspriiche 1 bzw. 12
erfullt, offenbart.

Vielmehr offenbart das Patent als Ganzes auch unter
Bericksichtigung des allgemeinen Fachwissens keinen
Weg, auf dem der Fachmann die in den erteilten

Ansprichen 1 und 12 definierte Erfindung ausfihren

konnte.

Auf die Frage, ob ein einziges Ausfihrungsbeispiel
angesichts der Breite der in den Ansprichen 1 und 12
definierten ersten, zweiten und dritten Grohken
ausreichend ware, um die Erfindung im gesamten
beanspruchten Bereich auszufilthren, kommt es daher im

Ergebnis nicht an.

Auch die Auffassung der Beschwerdefithrerin, die
Einwande der Beschwerdegegnerin betrafen nur die
"subjektive Brauchbarkeit" und nicht die
Ausfihrbarkeit, Uberzeugt die Kammer nicht. Wie die
Beschwerdefiihrerin selbst ausfihrt, versucht der
Fachmann, durch Synthese, also eher aufbauend als
zerlegend, zu einer Auslegung des Anspruchs zu
gelangen, die technisch sinnvoll ist und bei der die
gesamte Offenbarung des Patents bericksichtigt wird.
Die erteilten Anspriche 1 und 12 erschdépfen sich nach
dem Verstandnis des Fachmanns nicht darin, lediglich
technisch unsinnige und daher unbrauchbare GrdBen zu
ermitteln. Eine solche Anspruchsauslegung stiinde auch
nicht im Einklang mit der Beschreibung des Patents.
Absatz [0008] des Patents erlautert vielmehr, dass
durch die Kombination der drei Grdlen mittels

entsprechender mathematischer Algorithmen "sehr
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zuverlassig" eine fir den aktuellen Zustand der
Ventilmembran charakterisierende GroBe ermittelt werden
konne. Auch soll nach Absatz [0008] des Streitpatents
mit den Algorithmen beispielsweise eine Restlebensdauer
der Ventilmembran "prdzise" bestimmt werden kdnnen. Der
Fachmann versteht die erteilten Anspriiche 1 und 12
derart, dass eine technisch sinnvolle, den aktuellen
Zustand der Ventilmembran charakterisierende GroBe

ermittelt wird.

Die Beschwerdefiihrerin fihrt aus, der Fachmann verstehe
das "Ermitteln" als ein Schatzen des Zustands und nicht
als eine exakte Abbildung der Realitat. Aber auch wenn
die mittels des Algorithmus ermittelte Grohle den
aktuellen Zustand der Ventilmembran nur mit einer
gewissen Genauigkeit angibt, &andert dies nichts daran,
dass das Patent keinen Weg zur Ausfihrung der

beanspruchten Erfindung offenbart.

Ferner gibt die Beschreibung des Patents fir die erste,
zweite und dritte GrohBe jeweils eine Vielzahl von
Beispielen an. Es ist unstrittig, dass sich damit auch
Kombinationen von GrohRen ergeben, aus denen keine
technisch sinnvolle, einen aktuellen Zustand der
Ventilmembran charakterisierende GroBe ermittelt werden
kann. Die Beschwerdefiihrerin hat keinen iberzeugenden
Nachweils dafir erbracht, dass der Fachmann anhand der
Offenbarung im Patent und seines allgemeinen
Fachwissens dazu in der Lage ware, ohne unzumutbaren
Aufwand technisch sinnvolle Kombinationen wvon
EingangsgroRen auszuwahlen. Vielmehr bedarf es zum
Auffinden technisch sinnvoller Kombinationen wvon
EingangsgroRen und entsprechender Algorithmen ausgehend
von den Angaben im Patent und angesichts des
allgemeinen Fachwissens eines umfangreicheren

Forschungsprogramms. Der Fachmann kann die beanspruchte
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Erfindung somit nur mit unzumutbarem Aufwand ausfihren.
Dies gilt auch angesichts dessen, dass die erteilten
Anspriche 1 und 12 nicht ausschlieRen, dass der
Algorithmus mehr als nur drei EingangsgréBen verwendet,
um eine den aktuellen Zustand der Ventilmembran
charakterisierende GroRe zu ermitteln. Vielmehr steigt
durch die Anzahl der mdéglichen EingangsgroRen der
Aufwand zum Auffinden einer geeigneten Kombination wvon
EingangsgrdBen weiter an. Seite 81, vorletzter Absatz
und Seite 82, vierter Absatz (neben dem Bild 13) der
Druckschrift D18 deuten ferner darauf hin, dass viele
Wechselwirkungen von Parametern auf eine mitunter nicht
erklarbare Weise die Lebensdauer einer Ventilmembran
beeinflussen koénnen. Auch hieraus ergeben sich
ernsthafte Zweifel daran, dass der Fachmann ohne
unzumutbaren Aufwand dazu in der Lage ist,
Kombinationen von EingangsgroBlen sowie entsprechende
Algorithmen aufzufinden, mit denen eine technisch
sinnvolle, den aktuellen Zustand der Ventilmembran

charakterisierende GroRe ermittelt werden kann.

Die Erfindung gemaB der Anspriiche 1 und 12 des
erteilten Patents ist daher selbst unter inhaltlicher
Beriicksichtigung des gesamten Vortrags der
Beschwerdefiithrerin nicht so deutlich und vollstandig
offenbart, dass der Fachmann sie ausfihren kann. Der
Einspruchsgrund gemdB Artikel 100 b) EPU steht der

Aufrechterhaltung des Patents somit entgegen.

Hilfsantrdge 1 bis 4 der Beschwerdefithrerin - Zulassung

und Antrag auf Zurilickverweisung

Die Beschwerdefiihrerin hat ihren Antrag auf
Zurlickverweisung der Angelegenheit an die

Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung auf
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Grundlage der Hilfsantrdge 1 bis 4, eingereicht als
Hilfsantrdge 1 bis 4 mit der Einspruchserwiderung,
erstmals in der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
gestellt. Auch die Hilfsantrdge 1 bis 4 selbst sind

zuvor nicht im Beschwerdeverfahren verfolgt worden.

Nach Artikel 13 (2) VOBK bleiben Anderungen des
Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung
einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK grundsatzlich
unberiicksichtigt, es sei denn, der betreffende
Beteiligte hat stichhaltige Grinde dafilir aufgezeigt,
dass auBergewdhnliche Umstande vorliegen. Die
Beschwerdefiihrerin ist der Ansicht, auBerordentliche
Umstande seien gegeben, da es sich bei der
vermeintlichen Verletzung ihres rechtlichen Gehors
durch die Einspruchsabteilung um einen wichtigen Grund
handle.

Die mit der Einspruchserwiderung eingereichten
Hilfsantrdage 1 bis 4 wurden mit Schreiben datiert vom
12. April 2021 in Vorbereitung auf die miindliche
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung durch weitere
Hilfsantrdage la bis 4a ersetzt. Wahrend der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung reichte die
Beschwerdefilhrerin die nunmehr als Hilfsantrdge 7 bis
10 bezeichneten Hilfsantrdge 1 bis 4 erneut ein. Diese
anschlieRBend als Hilfsantrdge 8 bis 11 umnummerierten
Antrage wurden nicht ins Einspruchsverfahren zugelassen
(siehe Punkt 6 der Entscheidungsgriinde der

angefochtenen Entscheidung) .

Die von der Beschwerdefiihrerin geltend gemachte
Verletzung des rechtlichen Gehdrs bezieht sich auf die
Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung, die
genannten Hilfsantrdage nicht im Verfahren zuzulassen

(siehe Punkt 6.19 der Niederschrift Uber die mindliche
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Verhandlung vor der Einspruchsabteilung und Punkt 6 der
Entscheidungsgriinde der angefochtenen Entscheidung).
Eine derartige Gehdrsverletzung hatte die
Beschwerdefilhrein im Beschwerdeverfahren bis zum
Zeitpunkt der mindlichen Verhandlung allerdings nicht
geltend gemacht. Selbst unter der Annahme, dass in
diesem Zusammenhang das rechtliche Gehor der
Beschwerdefiihrerin verletzt worden sein sollte,
rechtfertigt dies jedoch nicht, dass die Hilfsantrage 1
bis 4 und der Antrag auf Zurickverweisung auf Grundlage
dieser Hilfsantrage erstmals wadhrend der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer gestellt wurden. Vielmehr
hatte es der Beschwerdefihrerin oblegen, allfallige
Hilfsantrdge so frih wie moglich vorzulegen. Die
Beschwerdefilhrerin hat nicht vorgetragen, dass (und
gegebenenfalls warum) es ihr nicht méglich gewesen sein
sollte, die Hilfsantrdge 1 bis 4 friher im

Beschwerdeverfahren zu stellen.

Die Beschwerdefilhrerin hat somit keine stichhaltigen
Grinde dafir aufgezeigt, dass auBergewdhnliche Umstande
vorliegen, die eine Zulassung der Hilfsantrdge 1 bis 4
rechtfertigen wirden. Die Kammer entschied daher, die
Hilfsantrdge 1 bis 4, wie mit der Einspruchserwiderung
eingereicht, in Anwendung von Artikel 13 (2) VOBK nicht
im Beschwerdeverfahren zuzulassen. Daher gab es auch
keinen Grund fir eine Zurickverweisung der
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung auf Grundlage

dieser Hilfsantrage.

Schlussfolgerungen

Da der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU der

Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung

entgegensteht und da die Kammer entschieden hat, die
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Hilfsantrdage 1 bis 4 der Beschwerdefilthrerin nicht

zuzulassen, liegt kein gewahrbarer Antrag vor. Daher

ist die Beschwerde zuriuckzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
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