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hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 8. April 2013 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Kopacek sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein
und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Die Beschwerdegebuhr wird nicht zuriickgezahilt.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prufungsstelle fur Klasse H 04 L - hat die
am 23. Juni 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Patent-

anmeldung mit der Bezeichnung

,verfahren und Vorrichtung zur Synchronisation von untereinander
Uber einen seriellen Datenbus kommunizierenden Busteilnehmern

eines Automatisierungssystems*
durch Beschluss vom 4. April 2008 zurtickgewiesen.
Der Zurtickweisung lagen die mit der Eingabe vom 13. Oktober 2006, beim Deut-

schen Patent- und Markenamt per Fax am 14. Oktober 2006, im Original am

21. Oktober 2006, eingegangenen neuen Patentanspriiche 1 bis 14, zugrunde.



Die Zurickweisung der Patentanmeldung hat die Prifungsstelle damit begrindet,
dass der neue Patentanspruch 1 den Gegenstand der Anmeldung gegenuber den

ursprunglich eingereichten Unterlagen in unzuléassiger Weise erweitere.

Gegen den von der Prifungsstelle in der Anhorung am 4. April 2008 verkindeten
Beschluss hat der Verfahrensbevollmachtigte der Anmelder mit Schreiben vom
21. Mai 2008, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt per Fax am

gleichen Tage, Beschwerde eingelegt.

Mit der mit dem Schriftsatz vom 4. April 2013 eingereichten Beschwerdebegrin-
dung, eingegangen beim Bundespatentgericht als Fax am selben Tag, und einem
diesen Schriftsatz erganzenden Vorbringen, eingegangen beim Bundespatentge-
richt als Fax am 5. April 2013, verfolgen die Anmelder ihre Anmeldung im Rahmen
eines Hauptantrags und dreier Hilfsantrage weiter. Ferner wird angekiindigt, dass
der Verfahrensbevollmachtigte der Anmelder den Termin zur mudndlichen Ver-

handlung am 8. April 2013 nicht wahrnehmen wird.
Die Anmelder haben mit Schriftsatz vom 4. April 2013 sinngemal3 beantragt:
den Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse H 04 L des Deut-

schen Patent- und Markenamts vom 4. April 2008 aufzuheben und
das Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu erteilen:

Hauptantrag

Patentanspriiche:

Patentanspriiche 1 bis 14 vom 13. Oktober 2006, beim DPMA ein-
gegangen am 21. Oktober 2006



Beschreibung:

Beschreibungsseiten 1 bis 23 vom Anmeldetag (23. Juni 2005)
sowie Beschreibungsseiten 14a bis 14e und 15a bis 17a vom
3. April 2013, eingegangen per Telefax bei Gericht am
5. April 2013

Zeichnungen:

Figuren 1 bis 3 vom Anmeldetag (23. Juni 2005).

Ferner wird die Ruckzahlung der Beschwerdegebtihr beantragt.
Hilfsantrag 1:

Patentanspriiche:

Patentansprtiche 1, 3 und 9 vom 3. April 2013, per Telefax einge-
gangen am 4. April 2013

Patentanspriiche 2, 4 bis 8 und 10 bis 14 vom 13. Oktober 2006

Beschreibung und Zeichnungen wie Hauptantrag.

Ferner wird die Rickzahlung der Beschwerdegeblhr beantragt.



Hilfsantrag 2:

Patentansprtiche 1, 2, 3, 4 und 9 vom 3. April 2013, per Telefax
eingegangen am 4. April 2013

Patentansprtiche 5 bis 8 und 10 bis 14 vom 13. Oktober 2006
Beschreibung und Zeichnungen wie Hauptantrag.

Ferner wird die Ruckzahlung der Beschwerdegebtihr beantragt.

Hilfsantrag 3:

Patentanspruche 1, 2, 3, 4 und 8 vom 3. April 2013, per Telefax
eingegangen am 4. April 2013

Patentansprtiche 5, 6 und 7 und 9 bis 13 (jeweils neue Nummerie-
rung) vom 13. Oktober 2006

Beschreibung und Zeichnungen wie Hauptantrag.

Ferner wird die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr beantragt.



Der Anspruch 1 gemafd Hauptantrag lautet:

,1. Verfahren zur Synchronisation von untereinander Uber einen
seriellen Datenbus kommunizierenden Busteilnehmem (KP,

M) eines Automatisierungssystems mit verteilter Steuerung,

welche mindestens einen ,quasi dezidierten® Kommunikations-

Controller (KC) aufweisen, der Uber mindestens eine frei pro-

grammierbare Kommunikations-ALU (RPA, TPA, PEA) mit ei-

ner nachgeschalteten Steuereinrichtung (CPU) zur Steuerung
von mit dem Bussystem koppelbaren Hardwarekomponen-
ten (M) zusammenarbeitet, bei dem:

* der Kommunikations-Controller (KC) das Auftreten ei-
nes bestimmten Date oder Ereignisses detektiert und
per Interrupt der Steuereinrichtung (CPU) meldet,

+ die Kommunikations-ALU (RPA, TPA, PEA) selbstan-
dig die synchronen Steuerungsfunktionen fur die Hard-
warekomponente (M) ausfuhrt und

* zwischen den Synchronisationszeitpunkten die Mess-
und Stellwerte zwischen Kommunikations-Control-
ler (KC) und Steuereinrichtung (CPU) ausgetauscht
werden,

so dass die Interruptlatenzzeiten der nachgeschalteten Steuerein-
richtung (CPU) nicht in die direkte Synchronisation der Steue-

rungsfunktionen der Hardwarekomponente (M) eingehen.”

Bezuglich der weiteren Anspriche, insbesondere der nebengeordneten Anspri-

che 2 und 9 wird auf die Akte verwiesen.



Der unabhéangige Anspruch 9 gemaf} Hilfsantrag 1 lautet:

,9. Vorrichtung zur Synchronisation von untereinander Gber einen
seriellen Datenbus kommunizierenden Busteilnehmern (KP,
M) eines Automatisierungssystems mit verteilter Steuerung,
mit:

» einem Kommunikations-Prozessor (KP) mit mindes-
tens einem ,quasi dezidierten®* Kommunikations-Con-
troller (KC), welcher mindestens eine frei program-
mierbare Kommunikations-ALU (RPA, TPA, PEA) auf-
weist,

» einer dem Kommunikations-Controller (KC) nachge-
schalteten Steuereinrichtung (CPU) zur Steuerung
mindestens einer Hardwarekomponente (M), wobei
der Kommunikations-Controller (KC) das Auftreten ei-
nes bestimmten Date oder Ereignisses detektiert und

» mindestens einen mit der Hardwarekomponente (M)
verbundenen Logikfunktionsblock des Kommunika-
tions-Prozessors (KP) mit Mitteln zur Messung und
Speicherung von Zeiten in der Kommunikations-
ALU (RPA, TPA, PEA) und Ubertragung zwischen den
Synchronisationszeitpunkten,

so dass mittels des Kommunikations-Controller (KC) eine direkte

Synchronisation der Steuerungsfunktionen fir die Hardwarekom-

ponente (M) ohne die nachgeschaltete Steuereinrichtung (CPU)

oder die Synchronisation nach MalRgabe einer gespeicherten loka-

len Zeit mit jedem Start einer Steuerungsfunktion erfolgt.*

Bezlglich der weiteren Anspriiche, insbesondere der nebengeordneten Anspri-

che 1 und 2 wird auf die Akte verwiesen.



Der unabhéangige Anspruch 9 gemaf Hilfsantrag 2 lautet:

,9. Vorrichtung zur Synchronisation von untereinander Gber einen
seriellen Datenbus kommunizierenden Busteilnehmern (KP,
M) eines Automatisierungssystems mit verteilter Steuerung,
mit:

» einem Kommunikations-Prozessor (KP) mit mindes-
tens einem Kommunikations-Controller (KC), welcher
drei frei programmierbare Kommunikations-ALU (RPA,
TPA, PEA) aufweist, wobei die erste Kommunikations-
ALU (RPA) entsprechend der Ubertragungsrate den
empfangenen Bit- bzw. Nibble-seriellen Datenstrom
dekodiert und in eine parallele Darstellung konvertiert,
wobei die zweite Kommunikations-ALU (TPA) Daten
aus einer parallelen Darstellung in Bit- bzw. Nibble-se-
riellen Datenstrom kodiert und mit der richtigen Uber-
tragungsrate auf die Leitung gibt und wobei die dritte
Kommunikations-ALU (PEA) den Sende- und Emp-
fangsverlauf eines zusammengehotrigen Datenpakets
steuert,

» einer dem Kommunikations-Controller (KC) nachge-
schalteten Steuereinrichtung (CPU) zur Steuerung
mindestens einer Hardwarekomponente (M), wobei
der Kommunikations-Controller (KC) das Auftreten ei-
nes bestimmten Date oder Ereignisses detektiert und

» mindestens einen mit der Hardwarekomponente (M)
verbundenen Logikfunktionsblock des Kommunika-
tions-Prozessors (KP) mit Mitteln zur Messung und
Speicherung von Zeiten in der Kommunikations-
ALU (RPA, TPA, PEA) und Ubertragung zwischen den
Synchronisationszeitpunkten,
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so dass mittels des Kommunikations-Controller (KC) eine di-
rekte Synchronisation der Steuerungsfunktionen fir die Hard-
warekomponente (M) ohne die nachgeschaltete Steuereinrich-
tung (CPU) oder die Synchronisation nach MalRgabe einer ge-
speicherten lokalen Zeit mit jedem Start einer Steuerungsfunk-
tion erfolgt.”

Bezlglich der weiteren Anspriche, insbesondere der nebengeordneten Anspri-

che 1 und 2 wird auf die Akte verwiesen.

Der unabhangige Anspruch 8 gemal3 Hilfsantrag 3 lautet:

,8. Vorrichtung zur Synchronisation von untereinander tber einen
seriellen Datenbus kommunizierenden Busteilnehmern (KP,
M) eines Automatisierungssystems mit verteilter Steuerung,

mit:

+ einem Kommunikations-Prozessor (KP) mit mindes-
tens einem Kommunikations-Controller (KC), welcher
drei frei programmierbare Kommunikations-ALU (RPA,
TPA, PEA) aufweist, wobei die erste Kommunikations-
ALU (RPA) entsprechend der Ubertragungsrate den
empfangenen Bit- bzw. Nibble-seriellen Datenstrom
dekodiert und in eine parallele Darstellung konvertiert,
wobei die zweite Kommunikations-ALU (TPA) Daten
aus einer parallelen Darstellung in Bit- bzw. Nibble-se-
riellen Datenstrom kodiert und mit der richtigen Uber-
tragungsrate auf die Leitung gibt und wobei die dritte
Kommunikations-ALU (PEA) den Sende- und Emp-
fangsverlauf eines zusammengehoérigen Datenpakets

steuert und wobei die Kommunikations-ALUs (RPA,
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TPA, PEA) einen breiten Befehlscode benutzen, in
welchem mehrere Befehle wie logische Operationen,
Programmspriinge, Setzen und Ldschen von Bits, In-
krementieren und Dekrementieren von Z&hlern, Trans-
fer von Daten und Bedienen von speziellen Funktions-
registern kodiert sind und wodurch in den Kommunika-
tions-ALUs (RPA, TPA, PEA) diese Befehle in einem
Takt parallel ausgefuhrt werden kénnen,

» einer dem Kommunikations-Controller (KC) nachge-
schalteten Steuereinrichtung (CPU) zur Steuerung
mindestens einer Hardwarekomponente (M), wobei
der Kommunikations-Controller (KC) das Auftreten ei-
nes bestimmten Date oder Ereignisses detektiert und

» mindestens einen mit der Hardwarekomponente (M)
verbundenen Logikfunktionsblock des Kommunika-
tions-Prozessors (KP) mit Mitteln zur Messung und
Speicherung von Zeiten in der Kommunikations-
ALU (RPA, TPA, PEA) und Ubertragung zwischen den
Synchronisationszeitpunkten,

so dass mittels des Kommunikations-Controller (KC) eine direkte
Synchronisation der Steuerungsfunktionen fur die Hardwarekom-
ponente (M) ohne die nachgeschaltete Steuereinrichtung (CPU)
oder die Synchronisation nach MalRgabe einer gespeicherten loka-

len Zeit mit jedem Start einer Steuerungsfunktion erfolgt.*

Bezuglich der weiteren Anspriche, insbesondere der nebengeordneten Anspri-

che 1 und 2 wird auf die Akte verwiesen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.
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Die Beschwerde der Anmelder ist zulassig; sie fuhrt jedoch nicht zum Erfolg, da in
den Anspruchssatzen aller Antrdge Gegenstande beansprucht werden, die gegen-
Uber dem Anmeldegegenstand der Ursprungsunterlagen unzulédssige Erweiterun-
gen beinhalten (8 38 PatG).

1. Die Anmeldung betrifft laut Ursprungsunterlagen (Seite 1, Absatz 1) ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zur Synchronisation von untereinander tber einen seriel-
len Datenbus kommunizierenden Busteilnehmern eines Automatisierungssystems
mit verteilter Steuerung. Es sei seit langerem bekannt, in der Steuer- und Automa-
tisierungstechnik z. B. Feldbusse zur Datenkommunikation zwischen einzelnen, an
der Steuerung eines Prozesses beteiligten Einheiten, zu verwenden. Es bestehe
zudem die Notwendigkeit, einfache und kostengiinstige Kommunikationsmecha-
nismen zur Verfiigung zu stellen, um industrielle Gerate netzwerkfahig zu machen,
v. a. im Zusammenhang mit der Kopplung von Antriebskomponenten bei nume-
risch gesteuerten Werkzeugmaschinen und Robotern. Bei der zunehmenden Ver-
netzung verschiedenster technischer Systeme wachse deshalb die Forderung
nach standardisierten Strukturen in der Industrie (Seite 1, Absatz 2 bis Seite 3, Ab-
satz 2). Aus dem Stand der Technik sei bekannt, dass in der Automatisierungs-
technik zur Kommunikation zwischen einzelnen Geraten verschiedene Schnittstel-
len mit ihren physikalischen Eigenschaften und Ubertragungsprotokollen definiert
und in internationale Normen eingebracht wirden oder sich als Industriestandards
etablierten. Diese Systeme wirden allgemein als Feldbussystem bezeichnet, wo-
bei auch die Ethernet-basierten Technologien dazu zu zéhlen seien. Die Schnitt-
stellen seien in Form von dedizierten Kommunikations-Controllern, zum Teil mit
CPU, als integrierte Schaltkreise aufgebaut. In der Regel realisiere der Kommuni-
kations-Controller jeweils nur ein spezielles Feldbussystem zur Kommunikation
der Ublichen SPS-Funktionsbausteine, wobei beispielsweise Antriebe lber schnel-
le, deterministische und jitterfreie Kommunikationsverbindungen miteinander syn-

chronisiert wirden. Dies erfolge Uber das Detektieren eines bestimmten Date oder
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Ereignisses im Kommunikations-Controller, der die nachgeschaltete CPU uber ei-
nen Interrupt veranlasse, die synchronen Antriebsfunktionen, wie das Messen ei-
ner Position oder das Ausgeben von StellgroR3en, auszufihren. Dieses Verfahren
habe den Nachteil, dass in die Genauigkeit der Synchronisation die Interruptla-
tenz-Zeiten der CPU, besonders bei Verwendung von Betriebssystemen, welche
die Interrupte fur bestimmte Zeiten sperren wirden, entscheidend eingingen. Des-
halb fehlten in der Praxis kostengtinstige Verfahren und Funktionsbausteine fir
ein in Echtzeit betreibbares Automatisierungssystem, die Automatisierungslosun-
gen auch ohne zuséatzliche Hardware-Funktionsmodule und ohne aufwandige

Schnittstellenanpassungen schnell zu realisieren helfen.

Der Erfindung liege daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrich-
tung zur Synchronisation von untereinander tber einen seriellen Datenbus kom-
munizierenden Busteilnehmern eines Automatisierungssystems mit verteilter
Steuerung derart auszugestalten, dass eine automatische und hochgenaue Syn-

chronisation ermdglicht werde (Seite 14, Absatz 2).

2. Der Senat erachtet als zustéandigen Fachmann fir die Beurteilung des Gegen-
standes der jeweils beantragten Patentanspriiche einen Diplom-Ingenieur der
Nachrichtentechnik mit Fachhochschulabschluss, der mehrjahrige Erfahrung auf
dem Gebiet der Automatisierungstechnik und dort in der Datenkommunikation zwi-

schen vernetzten Einzelkomponenten in Fertigungsprozesseinrichtungen besitzt.
3. Zum Hauptantrag
Der Patentanspruch 1 gemafR Hauptantrag ist identisch mit dem Patentan-

spruch 1, wie er dem Zuriickweisungsbeschluss der Prifungsstelle des Deutschen

Patent- und Markenamtes zugrunde gelegen hat.
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Durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal3 Hauptantrag wird der Ge-
genstand der Anmeldung, wie er sich aus den urspringlichen Anmeldeunterlagen
ergibt, unzulassig erweitert. Dies ergibt sich im Einzelnen nachvollziehbar aus der
zutreffenden Begrindung des Zurickweisungsbeschlusses der Prifungsstelle des
Deutschen Patent- und Markenamtes, zustandig fur die Klasse H04 L, vom
4. April 2008. Der Senat macht sich diese Begriindung zu eigen und verweist inso-
weit auf sie (vgl. BGH, Beschluss vom 22. Juni 1993 — X ZB 22/92, GRUR 1993,
896 - Leistungshalbleiter).

4. Zu den Hilfsantréagen

4.1 Hilfsantrag 1

Der nebengeordnete Vorrichtungsanspruch 9 lasst sich hierbei wie folgt gliedern
(Anderungen im Vergleich zum Patentanspruch 9 gemaR Hauptantrag durchgestri-

chen):

9.1 Vorrichtung zur Synchronisation von untereinander Uber einen
seriellen Datenbus kommunizierenden Busteilnehmern (KP,
M) eines Automatisierungssystems mit verteilter Steuerung,
mit:

9.2 einem Kommunikations-Prozessor (KP) mit mindestens einem
,2quasi dezidierten“ Kommunikations-Controller (KC),

9.3 welcher mindestens eine frei programmierbare Kommunika-
tions-ALU (RPA, TPA, PEA) aufweist,

9.4 einer dem Kommunikations-Controller (KC) nachgeschalteten
Steuereinrichtung (CPU)

9.5 zur Steuerung mindestens einer Hardwarekomponente (M),
wobei der Kommunikations-Controller (KC) das Auftreten ei-

nes bestimmten Date oder Ereignisses detektiert und

9. 7-und-perinterrupt-der-Stedereinrichtung{CRU)-meldet-und
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9.8 mindestens einen mit der Hardwarekomponente (M) verbun-
denen Logikfunktionsblock des Kommunikations-Prozes-
sors (KP)

9.9 mit Mitteln zur Messung und Speicherung von Zeiten in der
Kommunikations-ALU (RPA, TPA, PEA) und Ubertragung zwi-
schen den Synchronisationszeitpunkten,

9.10 so dass mittels des Kommunikations-Controller (KC) eine di-
rekte Synchronisation der Steuerungsfunktionen fir die Hard-
warekomponente (M) ohne die nachgeschaltete Steuereinrich-
tung (CPU) oder die Synchronisation nach Mal3gabe einer ge-
speicherten lokalen Zeit mit jedem Start einer Steuerungsfunk-

tion erfolgt.

Der Patentanspruch 9 gemafR Hilfsantrag 1 weist mit den Merkmalen 9.8 und 9.9,
die beide einen so genannten ,Logikfunktionsblock® beschreiben, Merkmale auf,
die den Gegenstand der Patentanmeldung in unzuldassiger Weise erweitern, da sie
fur den Fachmann in der beanspruchten Form den Ursprungsunterlagen so nicht

unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sind.

Das Merkmal 9.8, das laut Verfahrensbevollmachtigtem der Anmelder in seinem
Schreiben vom 13. Oktober 2006 in den Ursprungsunterlagen auf Seite 18, Ab-
satz 2 bis Seite 19, Absatz 1 zu entnehmen sei, beinhaltet, dass im Rahmen des
Automatisierungssystems ,mindestens ein[en] mit der Hardwarekomponente (M)
verbundenelr] Logikfunktionsblock des Kommunikations-Prozessors (KP)“ vorge-
sehen ist, kann dort in der beanspruchten Form nicht entnommen werden. Viel-
mehr sto3t der Fachmann in den Ursprungsunterlagen nur auf Seite 17, Absatz 2,
Spiegelpunkt 3 der Aufzahlung und im urspringlichen Patentanspruch 5 auf einen
so genannten ,Logikfunktionsblock®. An beiden Textstellen ist jedoch lediglich of-
fenbart, dass letzterer ,mit Mitteln zur Messung und Speicherung von Zeiten in der
Kommunikations-ALU“ versehen ist, woflir aus fachmannischer Sicht auch eine

geeignete Verbindung zum Kommunikations-ALU bendtigt wird. Es ist jedoch nicht
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offenbart, dass der Logikfunktionsblock mit der Hardwarekomponente (M) verbun-
den ist. Ein ,Logikfunktionsblock® ist vom Fachmann in den Figuren 1 und 2 nicht
identifizierbar, da weder eine direkte Benennung eines Teils der Vorrichtung mit
dieser Bezeichnung noch ein Bezugszeichen in den Figuren mit zugehdoriger Figu-
renbeschreibung existiert. Somit kann den Figuren auch keine Verbindung eines
Logikfunktionsblocks mit der Hardwarekomponente (M) entnommen werden.

Somit stellt die mit Merkmal 9.8 beanspruchte Verbindung zwischen der ,Hard-
warekomponente (M)“ und dem ,Logikfunktionsblock® eine unzuldssige Erweite-

rung gegeniiber dem Anmeldegegenstand dar.

Gleiches gilt auch fur den beanspruchten Sachgehalt des Merkmals 9.9, in dem
der ,Logikfunktionsblock“ neben ,Mitteln zur Messung und Speicherung von Zeiten
in der Kommunikations-ALU® zusatzlich auch Mittel aufweisen soll, um deren
,Ubertragung zwischen den Synchronisationszeitpunkten® zu bewerkstelligen.
Dies ist jedoch vom Fachmann den Ursprungsunterlagen, insbesondere den vom
Verfahrensbevollméchtigten der Anmelder hierfir angegebenen Stellen, die iden-
tisch mit denen fir das Merkmal 9.8 sind, ebenfalls nicht unmittelbar und eindeutig
zu entnehmen. Zwar ist auf Seite 15, Zeilen 1 und 2 von ,Synchronisationszeit-
punkten® die Rede, allerdings in dem Zusammenhang, dass im durch diese beiden
Zeitpunkte begrenzten Zeitintervall, Mess- und Stellwerte mit einer nachgeschalte-
ten Steuereinrichtung ausgetauscht werden sollen. Dies geschieht aber ohne ein-
deutig ,den anderen Tauschpartner” zu benennen. Es wird in der Figurenbeschrei-
bung der Figur 1 der Ursprungsunterlagen (Seite 21, letzter Absatz bis Seite 22,

Absatz 1) zwar insoweit prazisiert, als dieser Austausch unter Vermittlung der ,bei-

den Encoderlogiken EL oder eine[r] Sample-Hold-Schaltung SH und eine[m] AD-
Wandler" stattfindet, jedoch ohne explizit einen ,Logikfunktionsblock® als den oben
genannten ,Tauschpartner® anzufuihren, in den genannten Vorgang einzubeziehen
oder gar im Signalverlauf zu verorten. Eine Gleichsetzung der so genannten ,En-
coderlogik (EL)“ mit dem ,Logikfunktionsblock® ist fir den Fachmann ausgeschlos-

sen, da gemald Ursprungsunterlagen die Encoderlogik (EL) lediglich Messwerte,
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wie die Position, den Motorstrom oder eine Phasenspannung, Ubertragt (Seite 21,
Absatz 3, Zeilen 10 bis Seite 22, Zeile 2) oder eine Istposition einliest (Seite 19,
Absatz 2, Zeilen 3; urspriinglicher Anspruch 10); die Messung oder Ubertragung
von Zeiten stellt gemal den Ursprungsunterlagen keine Féahigkeit der Encoderlo-
gik (EL) dar.

Aufgrund der unzulassigen Erweiterungen gegeniber dem Anmeldegegenstand in
den Merkmalen 9.8 und 9.9 des Patentanspruchs 9 gemal Hilfsantrag 1 ist dieser

mangels Patentfahigkeit seines Gegenstandes nicht gewahrbar.

4.2 Hilfsantréage 2 und 3

Der unabhéngige Patentanspruch 9 gemaf Hilfsantrag 2 und der unabh&ngige
Patentanspruch 8 gemaf Hilfsantrag 3 weisen zusatzliche Abwandlungen der Vor-
richtung geman Patentanspruch 9 des Hilfsantrags 1 auf, jedoch in funktional glei-
chem Vorrichtungskontext auch unverandert die Merkmale 9.8 und 9.9 des Patent-
anspruchs 9 gemal Hilfsantrag 1. Da fur diese Merkmale bereits im Rahmen des
Hilfsantrags 1 festgestellt wurde, dass sie als unzulédssige Erweiterungen gegen-
Uber dem Anmeldegegenstand zu werten sind, gelten fur die genannten Anspri-

che die Ausfihrungen zum Hilfsantrag 1.

4.3 Nachdem sich die Gegenstande der jeweiligen Patentanspriiche 9 gemal den
Hilfsantrdgen 1 und 2 und des Patentanspruchs 8 gemald Hilfsantrag 3 als nicht
patentfahig erweisen, fallen jeweils auch die Ubrigen Anspriche der Hilfsantrage
(BGH, Beschluss vom 27. Februar 2008 — X ZB 10/07, GRUR-RR 2008, 456 — In-

stalliereinrichtung, Tz. 22, mit weiteren Nachweisen).

5. Eine Rickerstattung der Beschwerdegebtihr gemald 8§ 80 (3) PatG ist nicht ver-

anlasst.
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5.1 Zum Hauptantrag: Der Verfahrensbevollméachtigte der Anmelder hat in seinem
Schriftsatz vom 3. April 2013 ausgefuhrt, dass den Anmeldern als Fazit seiner Ar-
gumentation in der Beschwerdebegrindung von Seite 2. letzter Absatz bis Seite 3,
Absatz 1, aufgrund billigen Ermessens die Beschwerdegebihr zuriickzuzahlen
sei. Zur Begrindung fuhrt er an, dass der dem Beschluss der Prifungsstelle vom
4. April 2008 zugrunde gelegte Zurtickweisungsgrund der unzulassigen Erweite-

rung nicht gegeben sei.

Der Senat kann seitens der Prifungsstelle keinen Verfahrensfehler erkennen, der
die Ruckerstattung der Beschwerdegebuhr rechtfertigen wirde, denn ihr Be-
schluss ist auf Grinde gestitzt, zu denen sich die Anmelder im Rahmen der durch
die Prufungsstelle anberaumten Anhérung au3ern konnten. Die Begrindung lasst
erkennen, dass das Vorbringen der Anmelder auch Berucksichtigung gefunden
hat (siehe Protokoll der Anhdrung vom 4. April 2008, Amtsakte Seite 100 bis 104
und Zurtckweisungsbeschluss vom 4. April 2008, Amtsakte Seite 113, letzter Ab-
satz bis Seite 114, Absatz 1). Zudem ware auch eine abweichende Beurteilung ei-
ner Rechtsfrage kein Grund fur eine Rickzahlung der Beschwerdegebiihr. Beson-
dere hinzutretende Umstande, aufgrund derer eine Riickzahlung der Beschwerde-
gebuhr billig ware, sind nicht zu erkennen (vgl. BPatG, 12 W (pat) 23/07, Be-

schluss vom 10. November 2011 - Muffelofen fir industrielle Zwecke).

5.2 Zu den Hilfsantrdgen: Mit dem Anspruchssatz der Hilfsantrage 1 bis 3 werden
im Vergleich zu dem des Hauptantrags jeweils Gegenstande beansprucht, die erst
im Beschwerdeverfahren formuliert und eingereicht wurden und daher der Ent-
scheidung der Prufungsstelle in ihrem Zuriickweisungsbeschluss nicht zugrunde
gelegen haben. Sie kdnnen somit auch keine Ursache und Begriindung fiir die Be-
schwerde sein. Daher sind die im Rahmen der genannten Hilfsantrage gestellten

Antrage auf Riuckzahlung der Beschwerdegeblhr gegenstandslos.
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6. Bei dieser Sachlage kann den Antragen der Anmelder, namlich den Zurtckwei-
sungsbeschluss der Prifungsstelle vom 4. April 2008 aufzuheben und in Folge ein
Patent auf Basis eines der von ihnen im Schriftsatz vom 4. April 2013 gestellten
Antréage zu erteilen, und die Beschwerdegebihr zuriickzuzahlen, jeweils nicht

stattgegeben werden.

Die Beschwerde war daher zuriickzuweisen und eine Riuckzahlung der Beschwer-

degebuhr nicht angezeigt.

Dr. Mayer Kopacek Gottstein Dr. Wollny

P



