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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2019:180719B11Wpat2.16.0



betreffend das Patent 10 2010 039 540

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 18. Juli 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr.-Ing. Hoéchst sowie der Richter Eisenrauch, Dr.-Ing. Fritze und
Dipl.-Ing. (Univ.) Gruber

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der
Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
16. Juni 2015 aufgehoben, und das Patent wird mit folgenden
Unterlagen beschrankt aufrechterhalten:

- Patentanspriiche 1 bis 6 gemald Hauptantrag aus dem Schrift-
satz vom 25. April 2019;

- Beschreibungsseiten 1, 1a, 2 und 2a gemafl Hauptantrag aus
dem Schriftsatz vom 25. April 2019 mit der Mal3gabe, dass ab
dem Wort ,Menge" in Absatz [0007] die Beschreibung gemaf
Patentschrift weitergilt;

- Zeichnungen: Figuren 1 bis 3 gemal Patentschrift.



Grinde

Auf die am 19. August 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte

Patentanmeldung ist die Erteilung des Patents mit der Bezeichnung

~,Handbediengerat zum manuellen Bewegen eines Roboterarms*

am 16. Januar 2014 veroffentlicht worden.

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden, worauf die Patentinhaberin ihr
Patent in der erteilten sowie in den Fassungen von Hilfsantrdgen 1 bis 3 verteidigt
hat. Die Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent
durch Beschluss vom 16. Juni 2015 widerrufen und ist dabei zu der Auffassung
gelangt, dass die Gegenstande nach den Patentanspriichen 1 und 7 gemald Haupt-
antrag, nach den Patentanspriichen 1 und 6 gemaf Hilfsantrag 1 sowie nach den
Patentanspriichen 1 und 5 gemald Hilfsantrag 2 gegeniber der Druckschrift D2
nicht neu seien. Die Gegenstdnde der unabhangigen Patentanspriche 1 und 5
nach Hilfsantrag 3 seien dem Fachmann ausgehend von der Druckschrift D2 auf-

grund von fachiblichen Uberlegungen nahegelegt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin vom
3. Dezember 2015.

Mit Schriftsatz vom 25. April 2019 hat die Beschwerdeflihrerin ihre Beschwerde
begrindet und verteidigt ihr Patent in den Fassungen eines neuen Haupt- und
Hilfsantrags. Sie vertritt die Auffassung, die Gegenstande der unabhangigen
Patentanspriiche gemaR Haupt- und Hilfsantrag seien neu und wirden auch auf

einer erfinderischen Tatigkeit beruhen.



Sie hat beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 15 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 16. Juni 2015 aufzuheben und das Patent mit
den Unterlagen gemalRl Hauptantrag aus dem Schriftsatz vom
25. April 2019, hilfsweise mit den Unterlagen gemal} Hilfsantrag

aus demselben Schriftsatz beschrankt aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin 2 hat dem Vorbringen der Beschwerdefihrerin mit Schrift-
satz vom 19. Juni 2019 widersprochen. Sie macht geltend, dass die Gegenstande
nach Patentanspruch 1 sowohl in der Fassung nach Haupt- als auch nach Hilfsan-
trag nicht ausfuihrbar seien. Der Gegenstand gemal Patentanspruch 1 des Haupt-
antrags sei dartber hinaus nicht neu und beruhe auch nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit. Ebenso sei der Gegenstand des Patentanspruchs 6 in der Fassung des
Hauptantrags nicht neu. Die Beschwerdegegnerin 2 vertritt weiter die Meinung, die
Gegenstande nach den Patenanspriichen 1 und 5 gemal3 Hilfsantrag wirden nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen.

Die Beschwerdegegnerin 1 hat mit dem am 24. Juni 2019 eingegangenen Schrift-
satz (mit Datum ,15. Mai 2019") vorgetragen, das Streitpatent in den Fassungen
nach Haupt- und Hilfsantrag erfulle nicht die materiell-rechtlichen und formalen
Erfordernisse und sei daher zu widerrufen. Insbesondere sei das Streitpatent in den
verteidigten Fassungen sowohl unter Berucksichtigung der gesamten Offenbarung
aber auch aufgrund von Widerspruchlichkeiten im Anspruchswortlaut nicht ausfuhr-
bar. Daruber hinaus seien die Patentanspriche 1 gemafl Haupt- und Hilfsantrag
gegenuber dem erteilten Patentanspruch 1 unzulassig erweitert worden. Die
Beschwerdegegnerin 1 macht des Weiteren mangelnde Neuheit, aber zumindest
fehlende erfinderische Tétigkeit des Streitpatents in den verteidigten Fassungen

geltend.



Beide Beschwerdegegnerinnen haben Ubereinstimmend beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Ihr jeweiliges Vorbringen stitzen sie auf die bereits im Einspruchsverfahren

genannten Druckschriften,

D1
D2

El
E2

E3

E4

ES

E6

E7

ES8

E8.1

E8.2

E8.3

DE 43 03 264 Al
DE 603 09 409 T2

Siemens SIROTEC ACR 20

Operationsplanung in der Kopfchirurgie (Biomedizinische Technik; Band 47,
Erganzungsband I; Teil 2; 2002; Seite 939 - 941)

DE 38 33 841 Al

DE 10 2008 041 709 Al

EP 1566 245 Al

Robotstar V (Den Roboter im Griff, Plastverarbeiter 51. Jahrg. 2000, Nr. 10,
Seite 130 - 132)

Hohere technische Bundeslehranstalt Linz, ,Robotik — Einfihrung*

5AHTA/ 2003, 5CHTA/2003, Dr. Hinterreiter, Version 1.0

Vorbenutzung durch Siemens Handheld Terminal HAT 8, Markteinfiihrung im
Marz 2007, insbesondere wie beschrieben in den nachfolgend genannten
Dokumenten:

Siemens SINUMERIK 840 D SL/840 DI SL  Bedienkomponenten und
Vernetzung, Geratehandbuch, Kapitel 18, 06/2009

Siemens Industry Online Support; Beitrags ID: 34778485;

Datum: 2009-03-19

New Sinumerik HT 8 Handheld Terminal — the Ideal Mobility Solution to be
Presented at Westec 2007; Press release date: March 26, 2007.



Die Beschwerdegegnerin 1 hat mit Schriftsatz, eingegangen am 24. Juni 2019, u. a.

noch die Druckschrift

E9 EP 2194434 Al

in das Verfahren eingefihrt.

Der Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags mit hinzugeftigter Gliede-

rungsnummerierung lautet:

M1

M2

M3

M4.1

M4.2

M4.3

Handbediengerat zum manuellen Bewegen eines Roboterarms (2)
eines Roboters (1),

aufweisend mehrere, voneinander unabhéngig betreibbare Verfahrmit-
tel (14, 15, 16a-n), mittels derer jeweils der Roboterarm unabh&ngig
voneinander manuell bewegbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Handbediengerat (10, 10a) eingerichtet ist, dass gleichzeitig
jedem der Verfahrmittel (14, 15, 16a-n) jeweils ein dem Roboter (1)
zugeordnetes Bezugskoordinatensystem (6, Ka-Kn) derart zuordbar
Ist,

dass das zuordbare Bezugskoordinatensystem aus einer Menge von
dem Roboter (1) zugeordneten Bezugskoordinatensystemen (6,
Ka-Kn) auswahlbar ist und

dass jedem der Verfahrmittel (14, 15, 16a-n) sein
Bezugskoordinatensystem (6, Ka-Kn) zugeordnet ist,

um ein unmittelbares Wechseln der Verfahrmittel (14, 15, 16a-n) zum

manuellen Bewegen des Roboterarms (2) zu ermdglichen.

Daran schlie3en sich die abhéngigen Patentanspriche 2 bis 5 an.



Der unabhangige Patentanspruch 6 gemald Hauptantrag lautet:

.Roboter, aufweisend einen Roboterarm (2) mit mehreren, beziglich Ach-
sen (A1-A6) bewegbaren Gliedern, eine Steuervorrichtung (3), die einge-
richtet ist, Antriebe zum Bewegen der Glieder des Roboterarms (2) anzu-
steuern, und ein mit der Steuervorrichtung (3) verbindbares Handbedien-
gerat (10, 10a) nach einem der Anspruche 1 bis 5.”

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der abhangigen Patent-
anspriche 2 bis 5 sowie zur Fassung des Hilfsantrags, wird auf die Amts- und

Gerichtsakten verwiesen.

Die Beschwerde ist zulassig und auch begrindet.

A.

1. Die Erfindung betrifft ein Handbediengerat zum manuellen Bewegen eines
Roboterarms (Abs. 0001 der Streitpatentschrift).

In der Beschreibung der Streitpatentschrift (im Folgenden SPS abgekiirzt) ist ange-
geben, dass Roboter Arbeitsmaschinen seien, die zur automatischen Handhabung
und/oder Bearbeitung von Objekten mit Werkzeugen ausgeristet werden kénnten
und in mehreren Bewegungsachsen beispielsweise hinsichtlich Orientierung, Posi-
tion und Arbeitsablauf programmierbar seien. Roboter wiesen Ublicherweise einen
Roboterarm oder Manipulator mit mehreren Achsen und programmierbare Steue-
rungen (Steuervorrichtungen) auf, die wahrend des Betriebs die Bewegungsablaufe

des Roboters steuern bzw. regeln wirden. Der Roboterarm kénne auch mittels



eines Handbediengerates manuell bewegt werden. Das Handbediengerat, das mit
der Steuervorrichtung kommuniziere, umfasse dazu eine oder mehrere Verfahrmit-
tel, z. B. eine 3D-Maus. Um ein manuelles Bewegen des Roboterarms zu ermogli-
chen, werde vor dem Auswahlen des gewollten Verfahrmittels diesem ein dem
Roboter zugeordnetes Bezugskoordinatensystem zugeordnet. Solle das Verfahr-
mittel gewechselt werden, misse zunachst das aktuelle Verfahrmittel abgewahlt
und dann das néchste Verfahrmittel angewahlt werden. Nach dem Abwahlen, d. h.
Deaktivieren des aktuellen und dem Auswahlen des neuen Verfahrmittels misse
aulRerdem dem neuen Verfahrmittel ein Bezugskoordinatensystem zugeordnet wer-
den, damit mit dem neuen Verfahrmittel der Roboterarm manuell bewegbar sei
(SPS Abs. 0002 bis 0003).

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung solle sein, ein Handbediengerat mit meh-
reren Verfahrmitteln zum manuellen Bewegen eines Roboterarms anzugeben, wel-

ches eine vereinfachte Bedienung erlaube (SPS Abs. 0004).

Als Fachmann ist ein Diplomingenieur mit Universitatsabschluss oder entsprechen-
dem akademischen Grad mit vertieften Kenntnissen auf den Gebieten der Mess-
und Regelungstechnik sowie der Kinematik anzusehen. Er verfigt dartber hinaus
Uber eine mehrjahrige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Pro-

grammierung von Robotersteuerungen.

2. Einige Merkmale der im Streitpatent vorgeschlagenen Losung bedirfen der

Erlauterung.

Anspruchsgemal wird auf ein Handbediengerat zum manuellen Bewegen eines
Roboterarms eines Roboters abgestellt (Merkmal M1). Gemal} Streitpatentschrift
sollen sich mittels eines Handbediengeréats die Glieder eines Roboterarms manuell
bewegen lassen, um so bspw. eine Bewegungsbahn des Roboterarms fir den
Automatikbetrieb programmieren zu kénnen (SPS Abs. 0024, 0028).



Das Handbediengerét soll hierzu mehrere, voneinander unabhangig betreibbare
Verfahrmittel, mittels derer jeweils der Roboterarm unabhéngig voneinander
manuell bewegbar ist, umfassen (Merkmal M2). Uber jedes der Verfahrmittel soll
der Roboterarm somit unabhangig von einem anderen Verfahrmittel bewegbar sein.
Im Streitpatent ist hierzu beschrieben, dass eine 6D-Maus oder mehrere Wipp-Tas-
ten 15a-n jeweils ein Verfahrmittel ausbilden kdnnten, wobei tber diese manuell
betatigbaren Verfahrmittel die Bewegung des Roboterarms in sechs Freiheitsgra-
den mdglich sei (SPS Abs. 0009, 0028, 0032, Figur 2). Die Verfahrmittel sind als
Eingabemittel unmittelbar am Handbediengerat als dessen Bestandteile ausgebildet
(SPS Abs. 0026, 0028, Figur 2). Anspruchsgemalfl ist nicht gefordert, dass jedes
Verfahrmittel fir sich eine manuelle Bewegung des Roboters in allen Freiheits-
graden gewahrleisten muss, also sich der Roboter Uber jedes Verfahrmittel in jede
denkbare Position verfahren lassen muss. Vielmehr lasst die Fassung des Merk-
mals M2 des Gegenstandes nach Patentanspruchs 1 auch zu, eine einzelne Ver-
fahrtaste, Uber die der Roboterarm lediglich hinsichtlich einer seiner Achsen

manuell bewegt werden kann, auf eines der definierten Verfahrmittel zu lesen.

Das Handbediengerét ist anspruchsgeméld dazu eingerichtet, dass gleichzeitig
jedem der Verfahrmittel jeweils ein dem Roboter zugeordnetes Bezugskoordinaten-
system derart zuordbar ist (Merkmal M3), dass das zuordbare Bezugskoordinaten-
system aus einer Menge von dem Roboter zugeordneten Bezugskoordinatensys-
temen auswahlbar ist (Merkmal M4.1) und dass jedem der Verfahrmittel sein
Bezugskoordinatensystem zugeordnet ist (Merkmal M4.2), um ein unmittelbares
Wechseln der Verfahrmittel zum manuellen Bewegen des Roboterarms zu ermdgli-
chen (Merkmal M4.3).

Es soll also jedem Verfahrmittel ein Bezugskoordinatensystem zuordbar sein, so
dass im Ergebnis, also nach erfolgter Zuordnung, gleichzeitig jedem Verfahrmittel
dann auch ein eigenes bzw. sein Bezugskoordinatensystem zugeordnet ist. Dabei
ist das Possessivpronomen ,sein“ so zu verstehen, dass jedes Verfahrmittel Gber

ein Bezugskoordinatensystem verfugt und kein Verfahrmittel ohne Bezugskoordi-
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natensystem verbleibt, wobei mehreren Verfahrmitteln durchaus auch dasselbe
Bezugskoordinatensystem zugeordnet sein kann (vgl. Patentanspruch 4). Hierdurch
soll es dann dem Bediener moglich sein, unmittelbar und ohne vorherigen
Umschaltvorgang zwischen den Verfahrmitteln zu wechseln, ohne hierzu erst dem
aktuell gewahlten oder dem fir die manuelle Bewegungssteuerung gewtnschten
Verfahrmittel ein Bezugskoordinatensystem zuordnen zu mussen (SPS Abs. 0033).
Die den Verfahrmitteln zuordbaren Bezugskoordinatensysteme sollen dabei aus
einer Menge von dem Roboter zugeordneten Bezugskoordinatensystemen aus-
wahlbar sein, wobei hierzu im Absatz 0010 der SPS angegeben ist, dass als

mogliche Bezugskoordinatensysteme beispielsweise in Frage kdmen:

- ein bezlglich des Roboterarms ortsfestes Basis Koordinatensystem,
das auch als Weltkoordinatensystem bezeichnet wird,

- ein Achsen des Roboterarms zugeordnetes achsenspezifisches
Koordinatensystem,

- ein Werksttick Koordinatensystem und/oder

- ein Werkzeug Koordinatensystem.

Unter der Menge der dem Roboter zugeordneten Bezugskoordinatensysteme ist
also gemal} Streitpatent eine endliche Anzahl von bereits fest definierten Bezugs-
koordinatensystemen zu verstehen, deren Urspriinge gegenstandlich dem Roboter
zugeordnet werden kénnen bzw. raumlich in eindeutigem und festem Bezug zum
Roboter stehen. Aus dieser Menge kdnnen dann gemald der SPS, vgl. hier den
Absatz 0026, tber einen Touch-Screen des Handbediengerats Bezugskoordinaten-
systeme ausgewahlt und den Verfahrmitteln zugeordnet werden. Die bloRe Modifi-
kation eines Bezugskoordinatensystems bspw. hinsichtlich seines Ursprungs und/
oder seiner mdglichen Freiheitsgrade, stellt entgegen dem diesbeziiglichen Vortrag
der Beschwerdegegnerinnen keinen anspruchsgemaflien Auswahlprozess dar
(Merkmal M4.1). Denn das sich am Ende eines solchen Anpassungsvorgangs
ergebende Bezugskoordinatensystem kann so nicht Bestandteil einer zur Auswabhl

gestellten endlichen Menge von vordefinierten Bezugskoordinatensystemen sein.
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1. Die Patentanspriiche in der Fassung des Hauptantrags sind zulassig.

1.1 Die Patentanspriiche gemafl Hauptantrag sind urspriinglich offenbart.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist gegenuber dem erteilten bzw.
urspringlichen Patentanspruch 1 durch Wegfall des hier noch alternativ zum Merk-

mal M3 angegebenen Merkmals wonach,

... jedem der Verfahrmittel (14, 15, 16a-n) jeweils ein dem Roboter (1)

zugeordnetes Bezugskoordinatensystem (6, Ka-Kn) zugeordnet ist...“,

und durch Aufnahme des auf dem erteilten bzw. urspringlichen Anspruch 2 ful3en-
den Merkmals M4.1 enger gefasst.

Die Beschwerdegegnerin 1 hat vorgetragen, eine gleichzeitige Zuordbarkeit, wie im
Merkmal M3 des neuen Patentanspruchs 1 gefordert, sei den ursprunglichen Unter-

lagen so nicht zu entnehmen, so dass eine unzulassige Erweiterung vorliege.

Dieser Sichtweise kann allerdings nicht gefolgt werden. Der urspringliche bzw. der
erteilte Patentanspruch 1 ist bereits so zu verstehen, dass die Adverbiale ,gleich-
zeitig” auf beide sich alternativ daran anschlielBende Teilmerkmale zu beziehen ist.
Dartber hinaus geht die schutzbeanspruchte gleichzeitige Zuordbarkeit auch aus
Absatz 0005 der Offenlegungsschrift bzw. der SPS hervor.

Hier heil3t es namlich:
,Da erfindungsgemal jedem der Verfahrmittel jeweils ein Bezugskoordinaten-
system gleichzeitig zugeordnet ist bzw. derart zuordbar ist, dass jedem der Ver-

fahrmittel sein Bezugskoordinatensystem gleichzeitig zugeordnet ist, ...*
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Mit anderen Worten: Um im Ergebnis eine gleichzeitige Zuordnung von Bezugsko-
ordinatensystemen auf die Verfahrmittel erzielen zu kbnnen, muss bereits vor der
Zuordnung die Maoglichkeit einer gleichzeitigen Zuordnung, also eine gleichzeitige
Zuordbarkeit, gegeben sein. Somit ist das Merkmal M3 des Handbediengeréts nach
Patentanspruch 1 auch in den urspringlichen und den erteilten Unterlagen offen-
bart.

Die abhangigen Patentanspriiche 2 bis 5 gehen auf die urspringlichen bzw. erteil-

ten Patentanspriche 3 bis 6 zurtck.

Der nebengeordnete Patentanspruch 6 in der Fassung des Hauptantrags entspricht
dem erteilten bzw. urspringlichen Patentanspruch 7 unter Anpassung des Ruckbe-

zuges.

Die Beschreibung in der Fassung des Hauptantrags wurde gegeniber den entspre-
chenden am Anmeldetag eingereichten Unterlagen in Ublicher Weise an die Patent-

anspruche geman Hauptantrag angepasst sowie der Stand der Technik angegeben.

1.2 Die schutzbeanspruchten Gegenstande gemafl Hauptantrag sind ausfuhrbar.

Die von den Beschwerdegegnerinnen schriftsatzlich vorgebrachten Bedenken hin-
sichtlich der Ausfiihrbarkeit des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 in der Fas-

sung des Hauptantrags erweisen sich als unbegrindet:

Die Beschwerdegegnerin 2 hat schriftsatzlich (vgl. Schriftsatz vom 19. Juni 2019,
Seite 3, Kapitel ,Mangelnde Offenbarung”) die Auffassung vertreten, angesichts des
Possessivpronomens ,sein® im Merkmal M4.2 des Gegenstandes nach Patentan-
spruch 1 wirden sich fur den Fachmann bei der Umsetzung der anspruchsgema-

Ben Lehre uniberbrickbare Widerspriiche auftun.
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Mit Verweis auf die Auslegung dieses Merkmals im Kapitel 2 des Absatzes Il. A. sei
hierzu erganzend angemerkt, dass die Formulierung ,sein Bezugskoordinatensys-
tem“ im Sinne des Streitpatents eben nicht so eng verstanden werden kann, dass
jedem Verfahrmittel ein individuelles und in seiner Art einzigartiges Bezugskoordi-
natensystem zugeordnet sein soll, das sich von den Bezugskoordinatensystemen
der anderen Verfahrmittel aber auch von denen der Menge der dem Roboter zuge-
ordneten Bezugskoordinatensysteme unterscheiden muss. Vielmehr wird mittels
des Possessivpronomens nur ausgedruckt, dass jedem Verfahrmittel ein Bezugs-
koordinatensystem zugeordnet sein soll (vgl. Merkmal M3). Auch wenn mehreren
Verfahrmitteln dabei das gleiche Bezugskoordinatensystem zugeordnet sein sollte
(vgl. Patentanspruch 4), so ,gehért* im Sinne des Streitpatents doch zu jedem Ver-

fahrmittel sein eigenes Bezugskoordinatensystem.

Die Beschwerdegegnerin 1 (vgl. Schriftsatz, eingegangen am 24. Juni 2019,
Seite 9, Kapitel ,a) Art des Handbediengerats®) legt die Zweckangabe im Merk-
mal M1 des Gegenstandes des Patentanspruchs 1, wonach das Handbediengerat
zum manuellen Bewegen eines Roboterarms eines Roboters verwendet werden
kann, derart aus, dass das Handbediengerat mechanische Mittel zum Bewegen des
Roboters umfassen misse und leitet daraus eine mangelnde Ausfuhrbarkeit ab.
Diese Auslegung ist aber bereits im Hinblick auf den Anspruchswortlaut als zu weit-
reichend anzusehen, da ein Handbediengerat, das elektronische Steuerbefehle fir
mechanische Antriebe eines Roboters generiert, bereits den anspruchsgemalen
Zweck erfullt, auch wenn die Antriebe gegenstandlich nicht dem Roboter zugeord-
net sind. Die diesbeziglichen Bedenken hinsichtlich der Ausfuhrbarkeit kénnen

daher nicht geteilt werden.

Ein aus Senatssicht zu enges Verstandnis des Begriffs ,Verfahrmittel” liegt auch der
diesbeziglichen Argumentation der Beschwerdegegnerin 1 im Kapitel ,c) Verfahr-
mittel* des am 24. Juni 2019 eingegangenen Schriftsatzes (vgl. Seite 11) zu

Grunde. Unter einem Verfahrmittel kann durchaus ein Eingabemittel eines Handbe-
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diengeréts verstanden werden, wobei Steuerbefehle zur Bewegung von Roboter-

antrieben durch die Betatigung dieser Verfahrmittel erzeugt werden.

Der anspruchsgemalie Zweck des ,Verfahrens" wird von den Mitteln bereits durch
die Signalerzeugung bzw. Signalibermittlung Gber das Handbediengerat an die den
Roboter bewegenden Antriebe erfullt, ohne dass den Verfahrmitteln direkt diese
mechanischen Antriebe zugeordnet sein missten. Warum dennoch, wie von der
Beschwerdegegnerin 1 vertreten, der Begriff ,Verfahrmittel* im Kontext des Streit-
patents nicht zur fachgerechten Sprache gehdren sollte und somit seitens der
Patentinhaberin eine bewusste Sprachverwirrung herbeigefuhrt wirde, die offen-
sichtlich eine mangelnde Ausfuhrbarkeit begriinden soll, erschlief3t sich nicht.

Im Streitpatent werden als mdgliche Ausgestaltung der Verfahrmittel Eingabemittel
(Abs. 0028) und Eingabegerate (Abs. 0014) genannt. Der Senat geht davon aus,
dass beide Begriffe im Streitpatent synonym verwendet werden. Die von der
Beschwerdegegnerin 1 hierzu vorgebrachten Bedenken (vgl. Schriftsatz, eingegan-
gen am 24.Juni 2019, Seite 10, Kapitel ,b) Wechsel der Bezugsebenen des

Anspruchs 1) erachtet der Senat damit als ausgeraumt.

Die Beschwerdegegnerin 1 macht weiter schriftsatzlich geltend (vgl. Schriftsatz,
eingegangen am 24. Juni 2019, Seite 12, Kapitel ,a) Keine Unmittelbarkeit zwi-
schen den Verfahrensschritten®), die Lehre des Patentanspruchs 1 sei widersprich-
lich, da ein unmittelbares Wechseln zwischen den Verfahrmitteln (Merkmal M4.3)
angesichts der geforderten Auswahl- und Zuordnungsprozesse uberhaupt nicht
maoglich sei. Hierzu ist aus Sicht des Senats zu beachten, dass die anspruchsge-
mafe Auswahl und Zuordnung von Bezugskoordinatensystemen vorbereitend vor-
zunehmen sind, um im Ergebnis ein unmittelbares Wechseln zwischen den Ver-
fahrmitteln zu gewahrleisten. Dies kommt im Merkmal M4.3 des Gegenstandes
nach Patentanspruch 1 auch hinreichend deutlich zum Ausdruck (vgl. Merk-

mal M4.3, ,,... um ... zu ermdglichen ...").
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Eine Uberprifung des Streitpatents in der Fassung des Hauptantrags hinsichtlich
der weiteren, von der Beschwerdegegnerin 1 gertgten Mangel, insbesondere hin-
sichtlich einer falschen Anspruchskategorie oder einer fehlerhaften Abgrenzung der
Zweiteiligkeit des Patentanspruchs 1 (vgl. Schriftsatz, eingegangen am
24. Juni 2019, Seiten 7 bis 9) ist nicht geboten, da diese bereits in den erteilten
Ansprichen so enthalten waren (BGH GRUR 2016, 361 - Fugenband) und sie
zudem keine Widerrufsgrinde darstellen.

2. Das gewerblich anwendbare Handbediengerat gemafd Patentanspruch 1

nach Hauptantrag ist auch patentfahig.

2.1 Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag ist neu (88 1,
3 PatG).

Die Beschwerdegegnerinnen sehen das Handbediengerat nach Patentanspruch 1
neuheitsschadlich durch den Stand der Technik nach einer der Druckschriften D2,

E7 und E9 getroffen. Diese Auffassung erweist sich als nicht zutreffend.

Die Druckschrift D2 (vgl. Abs. 0021, 0022, 0024, Figur 1) offenbart ein Handbe-
diengerat (Terminal 6) zum manuellen Bewegen eines Roboterarms (Gelenke 2)
eines Roboters 1 (Merkmal M1). Das Handbediengerat 6 umfasst mehrere,
voneinander unabhéngig betreibbare Verfahrmittel in Form der Druckschalter 14
und der Tasten 40, 41 (vgl. Patentanspruch 1, Figur 2), mittels derer jeweils der
Roboterarm manuell bewegbar ist (vgl. Abs. 0038, 0056; Merkmal M2). Dabei ist
den Druckschaltern 14, also dem ersten Verfahrmittel, ein dem Roboter zugeord-
netes Bezugskoordinatensystem zuordbar bzw. in der Folge der Zuordnung zuge-
ordnet, wobei aus einer Menge von dem Roboter zugeordneten Bezugskoordina-
tensystemen ausgewahlt werden kann (vgl. Patentanspruch 1, Basis, Werkzeug,
Gelenke; Teilmerkmal M4.1). Den Tasten 40, 41 als dem zweiten Verfahrmittel kann
gleichzeitig hierzu ein Bezugspunkt entsprechend der Position des Betreibers zuge-

wiesen werden, wobei bei Betatigung der Tasten 40, 41 dann eine Verschiebung
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des Tool-Center-Points (TCP) relativ zu diesem voreingestellten Bezugspunkt erfol-
gen kann. Die Druckschrift D2 lehrt auch, dass die Position des Bezugspunkts vom
Betreiber manuell modifiziert (vgl. Abs. 0065) oder sensor-automatisiert an die Posi-
tion des Betreibers angepasst werden kann (vgl. Abs. 0069). Initial kann der
Bezugspunkt mit dem Ursprung eines auch fur die Drucktasten 14 auswahlbaren
Basis-Koordinatensystems zusammenfallen (vgl. Abs. 0066). Auch dem zweiten
Verfahrmittel ist somit ein Bezugskoordinatensystem zuordbar, wobei dann im
Ergebnis der Zuordnung jedem der Verfahrmittel gleichzeitig jeweils sein Bezugs-
koordinatensystem zugeordnet ist (Merkmal M4.2), so dass ein unmittelbares
Wechseln der Verfahrmittel zum manuellen Bewegen des Roboterarms ermdglicht
wird (vgl. Abs. 0015, 0026, 0059, 0060; Merkmal M4.3).

In der Druckschrift D2 ist nichts dazu angegeben, dass auch das den Tasten 40, 41
zugeordnete Bezugskoordinatensystem aus einer Menge von dem Roboter zuge-
ordneten Bezugskoordinatensystemen auswéhlbar ist. Vielmehr ist als Bezugsko-
ordinatensystem nur initial ein dem Roboter zugeordnetes Basis-Koordinaten-
system vorgegeben (Merkmal M3), wobei hiervon ausgehend der Ursprung dieses
Bezugskoordinatensystems angepasst bzw. verschoben werden kann. Eine Aus-
wahlimaoglichkeit auch aus anderen dem Roboter zugeordneten Bezugskoordinaten-
systemen besteht aber fur die Tasten 40, 41 nicht. In der Anpassung bzw. Modifika-
tion des Bezugspunkts kann jedenfalls auch unter Verweis auf die obigen Ausfuh-
rungen im Kapitel 2 des Abschnitts II. A. zur Auslegung des Merkmals M4.1 des
Gegenstandes gemald Patentanspruch 1 keine anspruchsgemafie Auswéahlbarkeit
aus einer endlichen Menge von vordefinierten Bezugskoordinatensystemen ver-
standen werden. Es fehlt demnach das vollstandige Merkmal M4.1 des Gegenstan-

des nach Patentanspruch 1.

Aus der Druckschrift E7 (vgl. Seiten 22 bis 29) der Anmelderin ist ein Handbe-
diengerat (vgl. Kapitel ,5. KUKA Control Panel (KCP)“) zum manuellen Bewegen
eines Roboterarms mit zwei unabhangig voneinander betreibbaren Verfahrmitteln in

Form von Verfahrtasten (vgl. Kapitel 5, Kapitel 7.2.2, unten stehend wiedergege-
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bene Figur, Statuskeys) und einer Space-Mouse (vgl. Kapitel 5 und 7 unten stehend
wiedergegebene Figur) bekannt (Merkmale M1, M2).

# Verfahren mit den Verfahrtasten:

] Der Roboter kann durch betitigen der +/- Statuskeys in
Abhiingigkeit vom eingestellten Bezugskoordinatensystem
- verfahren.

Verfahrmittel: Verfahrtasten bzw. Statuskeys

» Space - Mouse:
Sie dient zur Positionierung des Roboters in allen
6. Achsen oder Freiheitsgraden. Je nach Auslenkung
kann die Fahrgeschwindigkeit variiert werden.

Verfahrmittel: Space-Mouse

Zum Auswahlen eines Verfahrmittels bzw. zum Wechseln zwischen den Verfahr-
mitteln ist ein Auswahl- oder Umschaltvorgang beschrieben (vgl. unten stehend wie-
dergegebene Abbildung aus Kapitel 7.2.2).

7 Verfahrart auswiihlem: M2/Tr.B1.10 /S50/122

] Verfahren mit der Spacemouse:
‘A Abhiingig von der Einstellung der Freiheitsgrade gleichzeitig in
3 bzw. 6 Achsen

F. Verfahren mit Verfahrenstasten:
“L*1 Jede Achse einzeln
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- Hohere Technische Bundeslehranstalt Linz m

ROBOTIK-Einfithrung

“l Handverfahren ausgeschaltet:

Zur Auswahl betiitigen Sie die Statustaste .Verfahrart™ so oft, bis das gewiinschte Symbol
erscheint.

Auswahl des Verfahrmittels

Nach der Auswahl der Verfahrtasten als Verfahrmittel kann diesen ein Bezugs-
koordinatensystem zugeordnet werden. Hierzu wahlt der Bediener zwischen einer
ortsfesten Basis Koordinatensystem (World-Koordinatensystem), einem den Ach-
sen des Roboterarms zugeordneten achsenspezifischen Koordinatensystem, einem
Werkstlck Koordinatensystem (Base) oder einem Werkzeug (Tool) Koordina-
tensystem (vgl. unten stehend wiedergegebene Abbildung aus Kapitel 7.2.1), also
aus einer Menge von dem Roboter zugeordneten Bezugskoordinatensystemen

(Teilmerkmale 4.1).

7.2.1 Koordinatensysteme:

Zum Handverfahren des Roboters mit den Verfahrtasten muss ein Koordinatesystem ausgewihlt
werden, auf das sich die Roboterbewegungen beziehen.

= Achsspezifisches Koordinatensystem:
Jede Roboterachse kann einzeln positiv oder negativ verfahren werden. Dies
geschieht mit Verfahrtasten oder der Spacemouse, wobei hier 3 bzw. 6 Achsen
simultan bewegt werden kinnen.
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Hohere Technische Bundeslehranstalt Linz m

ROBOTIK-Einfiihrung

licgt;

# Base - Koordinatensystem:
Lokales Koordinatensystem, das seinen Ursprung in oder am zu bearbeitenden
Werkstiick bzw. einer Vorrichtung hat;

» World - Koordinatensystem:
Globales (absolutes) Koordinatensystem, dessen Ursprung im Fufl des Roboters

L * Tool = Koordinatensystem:
L Koordinatensystem, dessen Ursprung im Werkzeug liegt.

Das Bezugskoordinatensystem ist nur in der Betriebsant ..Handverfahren™ umschaltbar
Statuskey ..Verfahrart™ zeigt ..Spacemouse™ oder ..Verfahrenstasten™ an. Zur Auswahl des
Koordinatensystems wird nun die entsprechende Statustaste (+/-) gedriickt

Auswahl eines Bezugskoordinatensystems

Zwar liel3e die unten wiedergegebene isolierte Textpassage von Seite 27, Mitte der
Druckschrift E7,

,Das Bezugskoordinatensystem ist nur in der Betriebsart ,Handverfahren* umschalt-
bar

Statuskey ,Verfahrart* zeigt ,Spacemouse” oder ,Verfahrtasten® an. Zur Auswahl
des Koordinatensystems wird nun die entsprechende Statustaste (+/-) gedriickt.”,

den Schluss zu, dass eine Auswahl eines der auf den Seiten 26 und 27 ange-
gebenen Bezugskoordinatensysteme nicht nur fur die zweitgenannten Verfahrtas-
ten, sondern gleichermafien auch fur die zuvor alternativ angegebene Space-
Mouse maglich sein kdnnte, und somit das Merkmal M4.1 des Gegenstandes nach
Patentanspruch 1 in Ganze sowohl fur die Verfahrtasten als auch fur ein weiteres
Verfahrmittel offenbart ware. Allerdings stiinde ein derartiges Verstandnis der
Druckschrift E7 im Widerspruch zur Offenbarung auf der Seite 26 unten (vgl. Kapitel
.7.2.1 Koordinatensysteme*). Denn dort ist beschrieben, dass lediglich beim Hand-
verfahren des Roboters mit den Verfahrtasten eine Auswahl und Zuordnung eines

Bezugskoordinatensystems erfolgen solle. Die Space-Mouse als weiteres Verfahr-
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mittel ist in diesem Zusammenhang expressis verbis nicht genannt. Vielmehr ist in
den jeweiligen Offenbarungsstellen zum Handverfahren mittels der Space-Mouse
(vgl. Seite 25, Mitte, Seite 26, unten und Seite 27, unten) stets angegeben, dass die
Space-Mouse zum Verfahren des Roboters in 3 bis 6 Achsen bzw. Freiheitsgraden
verwendet werden konne, also ein Handverfahren unter Verwendung des achsspe-
zifischen Koordinatensystem erfolgen solle. Unter Bertcksichtigung der Gesamt-
offenbarung der Druckschrift E7 ist demnach davon auszugehen, dass fur die
Space-Mouse als zweites Verfahrmittel keine Mdglichkeit der Auswahl und Zuord-
nung eines Bezugskoordinatensystems vorgesehen und stattdessen der Space-
Mouse ein achsspezifisches Bezugskoordinatensystem fest zugeordnet ist. Das
Merkmal M4.1 des Handbediengerates nach Patentanspruch 1 ist entgegen dem
diesbezuglichen Vortrag der Beschwerdegegnerin 1 aus der mindlichen Verhand-
lung also nicht fur mehrere Verfahrmittel in der Druckschrift E7 unmittelbar und ein-

deutig offenbart.

In der Druckschrift E7 ist angegeben, dass beim Handverfahren mittels der Verfahr-
tasten diesen ein zuvor auswahlbares Bezugskoordinatensystem zugeordnet ist.
Gleichzeitig ist der Space-Mouse ein achsspezifisches Koordinatensystem fest
zugeordnet, sodass jedem Verfahrmitteln auch gleichzeitig sein Bezugskoordina-
tensystem zugeordnet ist (Merkmal M4.2). Da aber wiederum das Bezugskoordi-
natensystem fir die Space-Mouse fest zugeordnet und nicht aus einer Menge von
dem Roboter zugeordneten Bezugskoordinatensystemen zuordbar ist, ist der Lehre
der Druckschrift E7 das Merkmal M3 des Gegenstandes nach Patentanspruch 1,
wonach jedem der Verfahrmittel gleichzeitig jeweils ein Bezugskoordinatensystem
zuordbar sein soll, nur fur die Verfahrtasten, nicht aber fir die Space-Mouse und
somit auch nicht fir zumindest ein weiteres Verfahrmittel zu entnehmen (Teilmerk-
mal M3). Auch ist ein unmittelbares Wechseln zwischen den Verfahrmitteln zum
manuellen Bewegen des Roboterarms nicht mdglich (Merkmal M4.3). Das
Dokument E7 geht, wie oben bereits ausgefiihrt, von einem nicht unmittelbaren
Umschaltvorgang zum Wechseln zwischen den Verfahrmitteln aus. Es fehlen dem-

nach in der Druckschrift E7 die ein weiteres Verfahrmittel betreffenden Teilmerk-
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male M3 und M4.1 sowie das Merkmal M4.3 des Handbediengerats nach Patent-

anspruch 1.

Die von der Beschwerdegegnerin 1 zuletzt ins Verfahren eingefuhrte Druckschrift
E9 (vgl. Abs. 0019, 0022, 0025, 0035, 0038, 0039, Figuren 1 bis 3) offenbart ein
Handbediengerat (terminal 20) zum manuellen Bewegen eines Roboterarms 1, 2
(vgl. Abs. 0011, 0014, Figur 1, robot 1, movable structure 2; Merkmal M1). Das
Handbediengerat 20 umfasst Verfahrtasten (vgl. Abs. 0014, jog buttons) als Ver-
fahrmittel zum manuellen Bewegen des Roboterarms (Teilmerkmal M2). Dabei
kann den Verfahrtasten ein Bezugskoordinatensystem aus einer Menge von dem
Roboter zugeordneten Bezugskoordinatensystemen zugeordnet werden (vgl.
Abs. 0020, Joints, Base, Tool; entspr. Teilmerkmale M3, M4.1, M4.2). Somit ist es
maoglich, allein Uber die Verfahrtasten des Handbediengerats den Tool-Center-Point
des Roboters auf jeden gewinschten Punkt zu bewegen (vgl. Abs. 0038). Das in
der Druckschrift E9 offenbarte Handbediengeréat 20 weist aber nicht die zumindest
ein weiteres Verfahrmittel betreffenden Merkmale M2, M3, M4.2 und M4.3 des

Gegenstandes nach Patentanspruch 1 auf.

Zusatzlich zum Handbediengerat 20 ist in der Druckschrift E9 ein Flhrungsgerat 30
beschrieben (vgl. Abs. 0022 bis 0024, guide device 30), das gegenstandlich von
dem Handbediengerét 20 getrennt als separate Vorrichtung tber eine eigene Ener-
gieversorgung (autonomous supply source 35) sowie Uber eine eigene Steuervor-
richtung (microprocessor 31) verfiigt. Das Handbediengerat 20 und das Fuhrungs-
gerat 30 kommunizieren drahtlos tber zwei Transceiver (vgl. Patentanspruch 1,
transceiver 26, 37) miteinander. Entgegen dem diesbeziiglichen Vortrag der
Beschwerdegegnerin 1 kann das Fuhrungsgerat 30 demnach nicht als fester
Bestandteil des Handbediengerats 20 angesehen werden. Auch wenn beide Vor-
richtungen funktional drahtlos koppelbar und entkoppelbar sind (vgl. Abs. 0057), bil-
den sie, anders als von der Beschwerdegegnerin 2 vorgetragen, dennoch gegen-
standlich keine Einheit. Vielmehr ist in der Druckschrift E9 mit dem Fihrungsge-

rat 30 ein Zusatzgerat zum Handbediengerat 20 offenbart. Beide Gerate 20, 30 bil-
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den zusammen ein System aus, das aber nicht auf das anspruchsgemali3e Handbe-
diengerat gelesen werden kann. Die fur das Fuhrungsgerat 30 offenbarten gegen-
standlichen und funktionalen Merkmale sind demnach auch nicht als zusatzliche

Merkmale des Handbediengerats 20 zu verstehen.

In der Druckschrift E9 ist beschrieben, dass das Fuhrungsgerat 30 ein Verfahrmittel
zum manuellen Bewegen des Roboters in Form eines Joysticks 32 umfasst (Merk-
mal M1, Teilmerkmal M2). Diesem Verfahrmittel ist ein Bezugskoordinatensystem,
hier das Tool-Bezugskoordinatensystem fest zugeordnet (vgl. Abs. 0038). Im ersten
Satz des Absatzes 0039 dieser Druckschrift ist angegeben, dass es mit dem
Joystick 32 moglich sein soll, den Tool-Center-Point des Roboters in alle Richtun-
gen dieses Tool-Bezugskoordinatensystems zu bewegen. Im zweiten Satz des Ab-
satzes 0039 ist eine Weiterbildung der Erfindung in Form eines ,Blockademodus”
(blocking the degrees of freedom) beschrieben, in dem uber das Handbedienge-
réat 20 Freiheitsgrade in der Bewegung so deaktivierbar bzw. blockierbar sind, dass
der Roboter nur noch innerhalb einer Ebene oder sogar nur entlang einer geraden
Linie bewegt werden kann. Dieser ,Blockademodus” soll nicht nur auf das Tool-
Bezugskoordinatensystem anwendbar sein, sondern auch fir ein hiervon verschie-
denes, vorab Uber das Handbediengerat 20 auswéhlbares Bezugskoordinaten-
system (vgl. den zweiten Halbsatz des zweiten Satzes im Absatz 0039).

Die Beschwerdegegnerinnen moéchten den zweiten Satz des Absatzes 0039 dahin-
gehend interpretiert wissen, dass sich der ,Blockademodus” ausschlief3lich auf das
Fuhrungsgeréat 30 mit dem Joystick 32 beziehe und demnach auch eine Umschalt-
barkeit vom Tool-Bezugskoordinatensystem auf andere nicht naher genannte
Bezugskoordinatensysteme fir ein weiteres Verfahrmittel in Form des Joysticks 32
offenbart sei. Sie stutzen ihre Argumentation darauf, dass die diesem Absatz voran-
gehenden und nachfolgenden Absétze ausschlief3lich das Fiuhrungsgerat 30 zum
Inhalt hatten und demnach auch die Ausfiihrungen des Absatzes 0039 ausschliel3-

lich das Fuhrungsgerat betreffen missten.
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Dieser Sichtweise kann aber so nicht gefolgt werden. Der unmittelbar dem Ab-
satz 0039 vorangestellte Absatz 0038 hat neben den Mdoglichkeiten der Bewe-
gungssteuerung des Roboters mittels des Fiuhrungsgerats 30 aber auch die Steue-
rung des Roboters Uber das Handbediengerat 20 und dessen Verfahrtasten sowie
eine funktionale Abgrenzung der beiden Gerate 20, 30 zum Inhalt. Daher kann nicht
pauschal davon ausgegangen werden, dass der folgende Absatz 0039 sich lediglich
mit dem Fuhrungsgerat 30 befassen musse. Hinsichtlich der den jeweiligen Verfahr-
mitteln der Gerate 20, 30 zugeordneten Bezugskoordinatensysteme ist im Ab-
satz 0038 explizit offenbart, dass dem Joystick ein Tool-Bezugskoordinatensystem
fest zugeordnet ist (vgl. i.e. in the ,Tool* reference system), wahrend im Ab-
satz 0020 die Auswahl- bzw. Einstellmdglichkeit eines Bezugskoordinatensystem
aus einer Menge (Joints, Tool, Base) verschiedener Bezugskoordinatensysteme fur
die Verfahrtasten des Handbediengerates 20 beschrieben wird. Die Druckschrift E9
lehrt demnach eine spezifische Verwendung der Bezugskoordinatensysteme Tool,
Base und Joints fur die jeweiligen Verfahrmittel. Unter Berlcksichtigung der Ge-
samtoffenbarung dieser Druckschrift und insbesondere der genannten Absatze ist
davon auszugehen, dass der im Absatz 0039 offenbarte ,Blockademodus” hier
unabhangig von den Geraten 20, 30 fur diese zuvor in der Druckschrift benannten
Bezugskoordinatensysteme beschrieben wird. So soll ganz allgemein nicht nur im
Tool-Bezugskoordinatensystem, sondern auch in den anderen, Uber das Handbe-
diengerat auswahlbaren Bezugskoordinatensystemen, also auch fiir das Joints- und
Base-Koordinatensystem, eine Blockade von Freiheitsgraden moglich sein. Der Ab-
satz 0039 ist dementsprechend eben nicht dahingehend zu verstehen, dass die
zuvor gelehrte feste Zuordnung des Tool-Bezugskoordinatensystems fur den Joy-
stick des Fuhrungsgerats oder die variable Zuweisung eines auswahlbaren Bezugs-
koordinatensystems fur die Verfahrtasten des Handbediengerédts erganzt oder

abgeandert werden soll.

Nach alledem offenbart die Druckschrift E9 flr das Fiuhrungsgerat 30 und dessen
Verfahrmittel, also den Joystick 32, unmittelbar und eindeutig, dass sich mittels des

beschriebenen ,Blockademodus*” die Freiheitsgrade der Bewegung des Roboters im
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Tool-Referenzsystem derart einschranken lassen, dass nur noch eine Beweglichkeit
innerhalb einer Ebene oder Gerade gegeben ist. Eine Auswahlmaoglichkeit aus einer
Menge von Bezugskoordinatensystemen im Sinne des Streitpatents ist durch die
bloRe Modifikation eines bestehenden Bezugskoordinatensystems aber nicht gege-
ben (vgl. obige Ausfihrungen zur Auslegung des Merkmals M4.1 im Kapitel 2 des
Abschnitts 1l. A.). Somit fehlt fir das Verfahrmittel des Fuhrungsgerats das Merk-

mal M4.1 des Gegenstandes nach Patentanspruch 1.

Gleiches qilt, wie oben bereits fur das Handbediengerat 20 beschrieben, auch fir
das Fuhrungsgerat 30 mit Blick auf die zumindest ein weiteres Verfahrmittel betref-
fenden Merkmale M2, M3, M4.2 und M4.3 des Gegenstanden nach Patentan-
spruch 1.

Das ein unmittelbares Wechseln zwischen den Verfahrmittel betreffende Merk-
mal M4.3 des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 ist in der Druckschrift E9 ledig-
lich fur ein System bestehend aus Handbediengerat 20 und Fuhrungsgeréat 30, nicht

aber fur die Einzelgerate 20, 30 offenbart.

Die Ubrigen sich im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab, da sie
keine Handbediengerate offenbaren, bei denen sowohl jedem der Verfahrmittel
jeweils ein aus einer Menge von dem Roboter zugeordneten Bezugskoordina-
tensystemen auswahlbares Bezugskoordinatensystem zuordbar ist und dann auch
kein unmittelbares Wechseln der Verfahrmittel moglich ist. Diese Druckschriften
kénnen demnach keine weiteren Erkenntnisse im Hinblick auf die Neuheit des
Gegenstandes nach Patentanspruch 1 liefern und haben auch in der mindlichen
Verhandlung bei der Diskussion der Neuheit der im Streitpatent schutzbean-

spruchten Gegenstédnde keine Rolle gespielt.

2.2 Das Handbediengerat gemald Patentanspruch 1 nach Hauptantrag beruht

auch auf einer erfinderischen Tatigkeit (88 1, 4 PatG).
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Ein geeigneter Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist die
Druckschrift E7. Als weitere Ausgangspunkte wurden von den Beschwerdegegne-
rinnen noch die Druckschriften D2 und E1 genannt. Allerdings erweisen sich die von
den Beschwerdegegnerinnen dahingehend vorgetragenen Bedenken, dass es dem
Gegenstand des Patentanspruchs 1 an erfinderischer Tatigkeit mangele, als unbe-

grindet.

2.2.1 Ausgangspunkt Druckschrift E7

Aus der Druckschrift E7 (vgl. obige Ausfuhrungen zur Neuheit im Kapitel 2.1 des
Abschnitts 1l. B.) ist ein Handbediengerat mit zwei unabhangig voneinander betreib-
baren Verfahrmitteln in Form von Verfahrtasten und einer Space-Mouse zum
manuellen Bewegen eines Roboterarms bekannt, wobei lediglich den Verfahrtasten
und nicht der Space-Mouse ein Bezugskoordinatensystem aus einer Menge von
dem Roboter zugeordneten Bezugskoordinatensystemen gleichzeitig zuordbar ist
(Teilmerkmale M3 und M4.1). Ein unmittelbares Wechseln zwischen den Verfahr-
tasten und der Space-Mouse ist gemal der Lehre dieser Druckschrift nicht vorge-
sehen (Merkmal M4.3).

2211 Druckschrift E7 i. V. m. dem Wissen und Kénnen des Fachmanns

Die Beschwerdegegnerin 2 hat in der mindlichen Verhandlung die Auffassung ver-
treten, dem Fachmann sei bereits allein unter Zuhilfenahme seinen Fachwissens
ausgehend von der Druckschrift E7 ein Handbediengerat mit samtlichen Merkmalen

des Gegenstandes gemal3 Patentanspruch 1 nahegelegt.

Zwar kann der Beschwerdegegnerin 2 soweit gefolgt werden, dass es fiur den Fach-
mann angesichts der Aufgabe, das aus der Druckschrift E7 bekannt gewordenen
Handbediengerat hinsichtlich seiner Bedienung zu vereinfachen, naheliegend ist,
auf den in der Druckschrift E7 beschriebenen Umschaltprozess zwischen den Ver-

fahrmitteln zu verzichten, um somit wertvolle Zeit beim Teachen des Roboters ein-
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zusparen. Hierzu ware zunachst tUber den in der Druckschrift E7 offenbarten Aus-
wahl- und Zuweisungsprozess den Verfahrtasten ein Bezugskoordinatensystem
zuzuordnen. Da der Space-Mouse bereits das achsspezifische Bezugskoordinaten-
system fest zugeordnet ist, waren dann beiden Verfahrmitteln ihre Bezugskoordi-
natensysteme zugeordnet und ein unmittelbares Wechseln zwischen den Verfahr-

mitteln ohne vorherigen Umschaltprozess moglich (Merkmal M4.3).

Warum der Fachmann im Zuge dieser Malinahme aber auch noch fir die Space-
Mouse eine Auswahlmoglichkeit des zuzuordnenden Bezugskoordinatensystems
aus einer Menge von dem Roboter zugeordneten Bezugskoordinatensystemen vor-

sehen sollte, ist nicht erkennbar (Teilmerkmal M4.1).

Auch der dahingehende Vortrag der Beschwerdegegnerin 1, es sei naheliegend, bei
dem aus der Druckschrift E7 bekannt gewordenen Handbediengerat bereits belegte
Tasten, wie bspw. die im sogenannten Tipp-Betrieb Verwendung findenden Vor-
warts- oder Ruckwartstasten (vgl. Seite 25 oben) als ein weiteres Verfahrmittel zu
nutzen, kann nicht Uberzeugen. Eine Veranlassung fir eine solche MalRnahme ist
erkennbar nicht gegeben. Sie liegt vielmehr fern, da Uber diese Tasten die beim
Roboter-Teachen unverzichtbare Funktionalitat des Tipp-Betriebs ausgebildet wird.

2.2.1.2 Zusammenschau der Druckschrift E7 mit einer der Druckschriften D2
oder E9

Die Beschwerdegegnerin 2 hat in der mundlichen Verhandlung die Auffassung
vertreten, dem Fachmann sei ein anspruchsgeméfRes Handbediengerat sowohl in
einer Zusammenschau der Druckschrift E7 mit der Druckschrift D2 als auch mit der

Druckschrift E9 nahegelegt.

Keine der Druckschriften D2 und E9 (vgl. obige Ausfihrungen zur Neuheit im
Kapitel 2.1 des Absatzes Il. B.) lehrt, einem zweiten bzw. weiteren Verfahrmittel, im
Falle der Druckschrift D2 den Tasten 40, 41 oder dem Joystick 32 fur die Druck-
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schrift E9, ein aus einer Menge von dem Roboter zugeordneten Bezugskoordina-
tensystemen auswahlbares Bezugskoordinatensystem zuzuordnen (Teilmerk-
mal M4.1).

Da auch dem aus der Druckschrift E7 bekannt gewordenen Handbediengerat das
Merkmal 4.1 des Gegenstandes gemal Patentanspruch 1 fur das zweite Verfahr-
mittel, in diesem Falle fur die Space-Mouse, fehlt, ist nicht ersichtlich, wie der Fach-
mann ausgehend von der Druckschrift E7 unter Hinzuziehung der Druckschrift D2
oder der Druckschrift E9 zu einem Handbediengerat gelangen kénnte, bei dem fir
beide bzw. mehrere Verfahrmittel eine anspruchsgemal3e Auswahlimoglichkeit des
zuordbaren Bezugskoordinatensystems vorgesehen ware (Merkmal M4.1).

2.2.2 Ausgangspunkt Druckschrift D2

2221 Druckschrift D2 i. V. m. dem Wissen und Kénnen des Fachmanns

Die Beschwerdegegnerin 1 ist der Auffassung, ausgehend von der Druckschrift D2
sei es fur den Fachmann naheliegend, die hier offenbarten Tastenreihen TF1, TF2,
TF3 (vgl. Abs. 0053, 0054) fur zumindest ein weiteres Verfahrmittel zu nutzen.

Diese Auffassung vermag der Senat jedoch nicht zu teilen. Auch wenn jede der
Tastenreihen TF1, TF2, TF3 mit sechs Tasten Uber geniigend Tasten zur Ausbil-
dung eines vollwertigen Verfahrmittels zum Bewegen eines Roboters bspw. in
sechs Freiheitsgraden verfigen mag, so fehlt dem Fachmann doch jedwede Veran-
lassung zur Ausbildung eines weiteren Verfahrmittels. Selbst wenn der Fachmann
eine derartige MalRnahme in Erwagung ziehen sollte, so wére nicht erkennbar,
warum er einem solchen weiteren Verfahrmittel auch ein Bezugskoordinatensystem
Uber einen anspruchsgemaflien Auswahlprozess zuordnen sollte (Teilmerk-
mal M4.1).
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2222 Zusammenschau der Druckschrift D2 mit der Druckschrift E9

Die Beschwerdegegnerin 2 sieht den Gegenstand des Streitpatents in einer Zusam-

menschau der Druckschriften D2 und E9 als fur den Fachmann nahegelegt an.

Wie bereits unter 2.2.1.2 zur Druckschrift E7 ausgefihrt, sind keiner der Druck-
schriften D2 und E9 Hinweise zu entnehmen, neben dem ersten Verfahrmitteln
auch dem zweiten Verfahrmitteln ein aus einer Menge von Bezugskoordinaten-
systemen auswahlbares Bezugskoordinatensystem zuzuordnen (vgl. obige Ausfih-
rungen zur Neuheit im Kapitel 2.1 des Absatzes Il. B.). Demnach kann auch eine
Zusammenschau dieser Druckschriften den Fachmann nicht zur Ausbildung eines
anspruchsgemafien Handbediengerats, insbesondere nicht mit dem kompletten

Merkmal M4.1 des Gegenstandes nach Patentanspruch 1, veranlassen.

2.2.3 Ausgangspunkt Druckschrift E1 i. V. m. dem Wissen und Kénnen des Fach-

manns

Die Beschwerdegegnerin 2 hat mit Schriftsatz vom 19. Juni 2019 (vgl. hier die
Seiten 6 und 8) vorgetragen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 dem
Fachmann ausgehend von der Druckschrift E1 nahegelegt sei. Es sei namlich
naheliegend, das auf Seite 2-1 im Kapitel 2 ,Das Programmiergerat (PHG)"
offenbarte Verfahrmittel mit sechs Verfahrtasten X, Y, Z, A, B, C in zwei Gruppen
aufzuteilen und somit ein zweites Verfahrmittel zu generieren und dabei auch die-
sem zweiten Verfahrmittel, dann eben in Form der Verfahrtasten A, B, C, ein eige-
nes Bezugskoordinatensystem zuzuordnen. Grinde, aus denen heraus der Fach-
mann ein mit sechs Verfahrtasten vollwertiges Verfahrmittel, mit dem jeder beliebi-
ge Punkt im Raum vom Roboter angefahren werden kann, in zwei, auf jeweils nur
drei Freiheitsgrade beschréankte und gegenuber dem urspriinglichen Verfahrmittel
somit verschlechterte Verfahrmittel umwandeln sollte, sind erkennbar nicht ge-

geben.
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Auch die Beschwerdegegnerin 1 sieht gemaf ihnrem Vortrag in der mindlichen Ver-
handlung den Gegenstand nach Patentanspruch 1 in Kenntnis der Druckschrift E1
fur den Fachmann als nahegelegt an. Sie verweist hierzu auf die Seite 4-5 und tragt
vor, dass es fur den Fachmann naheliegend sei, einem Uber die Betatigung einer
,ZAS"“-Taste aktivierbaren zweiten Verfahrmittel, alternativ zu dem hier vorgesehe-
nen achsspezifischen Bezugskoordinatensystem fur drei Zusatzachsen einer exter-
nen Zusatzkinematik (vgl. Seite 4-6, Drehtisch, Verfahrwagen) auswéhlbar, auch
ein dem Roboter zugeordnetes Bezugskoordinatensystem zur manuellen Bewe-

gung des Roboters zuzuweisen.

Es ist nicht ersichtlich, was den Fachmann dazu veranlassen koénnte, auf die in der
Druckschrift E1 explizit offenbarte Zusatzfunktion zur manuellen Steuerung von
roboter-externen Zusatzachsen zu verzichten, um anstelle dessen neben den Ver-
fahrtasten X, Y, Z, A, B, C, die bereits eine befriedigende Verfahrmdglichkeit des
Roboters in jede erdenkliche Position ermoglichen, ein lediglich drei Verfahrtasten
umfassendes (vgl. Seite 4-5 zweite Abbildung), also unvollstandiges weiteres Ver-
fahrmittel vorzusehen. Dartber hinaus ware durch eine solche MalRnhahme auch
noch kein anspruchsgemalfes unmittelbares Wechseln zwischen den Verfahrmitteln
erreicht, da hierzu immer noch ein Umschalten tber die ,ZAS“-Taste zwischen den
Verfahrmitteln notig ware (Merkmal M4.3).

Die Beschwerdegegnerin 1 hat in ihrem Schriftsatz, eingegangen am 24. Juni 2019,
noch auf die Druckschrift E8 verwiesen und vorgetragen, der Gegenstand nach
Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags unterscheide sich nicht ausrei-
chend erfinderisch von dem in der Druckschrift E8 offenbarten Handbediengerat
(vgl. Kapitel ,f) Einspruchsmaterial E8“, Seiten 28 bis 30). Griinde, aus denen
heraus der Fachmann das hier beschriebene Handbediengerat in Richtung auf den
schutzbeanspruchten Gegenstand hin weiterentwickeln sollte, sind nicht vorgetra-

gen worden und fur den Senat auch nicht erkennbar gegeben.
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Die Gesamtbetrachtung des Standes der Technik ergibt somit, dass die Uber den
Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrages vorgeschlagene Losung nicht

nahe lag.

3. Die nachgeordneten Patentanspriche 2 bis 5 betreffen zweckméaRige und
nicht selbstverstandliche Weiterbildungen des Handbediengerats nach Patentan-
spruch 1 in der Fassung des Hauptantrags. Sie sind mit diesem ebenfalls bestands-

fahig.

Der auf einen Roboter mit einer Steuervorrichtung, die mit einem Handbediengeréat
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 verbindbar ist, gerichtete unabhangige
Patentanspruch 6 gemald Hauptantrag ist gegentber dem Patentanspruch 1 enger

gefasst und demnach ebenfalls mit diesem bestandsfahig.

4. Nachdem dem Hauptantrag der Patentinhaberin stattzugeben ist, kommt es

demnach auf den Hilfsantrag nicht mehr an.

Rechtsmittelbelehrung

Dieser Beschluss kann mit der Rechtsbeschwerde nur dann angefochten werden,

wenn einer der in 8 100 Absatz 3 PatG aufgefuhrten Mangel des Verfahrens gerugt

wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses
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Beschlusses beim Bundesgerichtshof, HerrenstraRe 45 a, 76133 Karlsruhe, durch
einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmé&chtigten

schriftlich einzulegen.

Dr. Hochst Eisenrauch Dr. Fritze Gruber

Ko



