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Sachverhalt und Antrage
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Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
am 20. April 2004 zur Post gegebene Entscheidung der
Einspruchsabteilung tUber den Widerruf des europaischen
Patents Nr. 614 724 am 2. Juni 2004 Beschwerde eingelegt
und am gleichen Tag die Beschwerdegeblihr entrichtet. Die
Beschwerdebegriindung wurde am 19. August 2004

eingereicht.

Anspruch 1 des erteilten Patents lautet wie folgt:

"Werkzeugmaschine, umfassend ein Maschinengestell (10),
einen am Maschinengestell (10) angeordneten
Werkstlcktridger (48) flr ein zu bearbeitendes Werkstlick
(12), einen am Maschinengestell (10) bewegbar
angeordnete Werkzeugspindel (16) zur Aufnahme eines
Werkzeugs (14), einen ersten die Werkzeugspindel (16)
tragenden Schlitten (18), welcher langs einer ersten
Achse (Y) bewegbar und an einem ersten Schlittentrager
(20) geflhrt ist, einen ladngs einen zweiten, quer zur
ersten Achse (Y) verlaufenden Achse (X) verfahrbaren und
den ersten Schlittentrdger (20) umfassenden zweiten
Schlitten (26), welcher an einem zweiten als eine zweite
Mitteldffnung (30) umgebendes Joch ausgebildeten
Schlittentrager (184, 186) geflhrt ist, wobei der zweite
Schlittentrager (184, 186) Teil des Maschinengestells
(10) ist, und einen ersten und einen zweiten Antrieb
(190, 192; 88,90) zur Durchfihrung einer Relativbewegung
zwischen dem Werkzeug (14) und dem Werkstick (12) in
Richtung der Achsen (Y,X), dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Schlittentradger (20) als eine erste
Mitteldffnung (22) umgebendes Joch ausgebildet ist,
dessen Mitteldffnung (22) die Werkzeugspindel (16) in
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allen Positionen langs ihres maximalen Verfahrwegs langs
der ersten Achse (Y) kollisionsfrei durchsetzt, und dass
die Werkzeugspindel (16) die zweite Mitteldffnung (30)
im zweiten Schlittentrdger (184, 186) in allen
Positionen langs der ersten Achse (Y) und der zweiten

Achse (X) kollisionsfrei durchsetzt."

II. In ihrer Entscheidung war die Einspruchsabteilung der
Meinung, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei aus dem

Dokument

D1: JP-A-04-365 529

bekannt, welches mit deutscher (Dla) und englischer (Ela)
Ubersetzung vorgelegt wurde. Die Einspruchsabteilung
schloss sich der Auffassung der Pateninhaberin an,
nachdem laut Streitpatent die zweite Mitteldffnung eine
durchgehende Offnung sei und D1 eine Offnung oder
Ausnehmung in dem Stadnder der bekannten Werkzeugmaschine
ausdrltcklich weder zeige noch beschreibe. Der

fachkundige Leser gelange jedoch zu der Erkenntnis, dass
der Stander in D1 einen rahmenartigen Aufbau mit

durchgehender Mitteldffnung habe.

ITT. Am 23. Marz 2006 wurde mundlich verhandelt.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents mit den erteilten Unterlagen oder in geadnderter
Fassung auf der Basis der mit Schreiben vom 23. Februar
2006 eingereichten Ansprlche gemaf Hilfsantrdgen II bis
VI. Wahrend der mindlichen Verhandlung nahm Sie den mit
dem Schreiben vom 23. Februar 2006 eingereichten

Hilfsantrag I zurlck.
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IV.
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Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende I und II)

beantragten die Zurlckweisung der Beschwerde.

Zur Stltzung ihres Antrags hat die Beschwerdefihrerin

folgendes vorgetragen:

Gemafs Anspruch 1 des Streitpatents sei der zweite
Schlittentrager als ein eine zweite Mitteldffnung
umgebendes Joch ausgebildet. Ein Joch weise eine
durchgehende Offnung auf; damit sei die Mitteldffnung
eindeutig eine durchgehende Offnung. In D1 sei nicht
ausdricklich offenbart, dass der als zweite
Schlittentrager dienende Stander des Maschinengestells
eine durchgehende Offnung aufweise. Dartiber hinaus
erfordere die Funktionalitat der Werkzeugmaschine gemafd
D1 keine durchgehende Offnung. Aus den Figuren 2 und 3,
wo die Spindel in einer Stellung gezeigt sei, in der sie
nicht weiter nach hinten verfahren kénne, gehe hervor,
dass der Stander eine einseitig offene, d.h. keine

durchgehende, éffnung aufweisen kdénne.

Der nachstliegender Stand der Technik sei Dokument

D11: US-A-4 987 668,

welches im Streitpatent genannt und dort als
Ausgangspunkt flr die Erfindung angesehen werde. D11
zeige im Gegensatz zu D1 bereits ein Maschinengestell
mit einem Sté&nder, der als Joch ausgebildet sei. D1
stelle keinen realistischen Ausgangspunkt fir die Lésung
der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe dar, die
Stabilitat der Konstruktion der Werkzeugmaschine zu

verbessern. Der Fachmann werde dort auf die Mbglichkeit
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hingewiesen, eine stabile Konstruktion durch einen nach
hinten geschlossenen Stander zu erreichen. Eine
Kombination von D1 und D11 wlrde nicht zum Gegenstand

des Anspruchs 1 des Streitpatents fihren. Bei einer
Ubertragung der Lehre der D11, den Stdnder als Joch
auszubilden, in die aus D1 bekannte Werkzeugmaschine,
misse der Fachmann auch das in D11 fGr die dortige
Erfindung als wesentlich beschriebene Merkmal Ubertragen,
wo die Spindel hé&ngend auf dem ersten Schlittentréger

angeordnet sei.

Die Beschwerdegegnerinnen trugen im wesentlichen

folgendes vor:

Figur 3 von D1 zeige die Hauptspindel in einer mittleren
Lage. Wenn sie in die von der Lage der Spindel-Mutter
vorgegebene maximale hintere Position verfahren werde,
rage sie nach hinten aus dem Maschinengestell. Die
Mitteldffnung, in der die Hauptspindel angeordnet sei,
misste also zwingend nach hinten offen sein. Darlber
hinaus machten weder die Beschreibung des Streitpatents
noch dessen Zeichnungen eine eindeutige Aussage darlber,
ob die zweite Mitteldffnung im Maschinengestell
durchgehe oder nicht durchgehe. Fir die Ermittlung des
Of fenbarungsgehalts eines Patents einerseits und des
Standes der Technik andererseits galten die gleiche
MafRstabe. Wenn also die Beschwerdeflhrerin D1 in der
Weise interpretiere, dass fir den Fachmann nicht
erkennbar sei, dass die Mitteldffnung im
Maschinengestell durchgehend ausgebildet sein sollte,
dann misste sie auch die gleiche Interpretation des
Standes der Technik nach D1 gegen sich gelten lassen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei daher nicht neu.
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Selbst fir den Fall, dass die durchgehende Ausbildung
der Mitteldffnung dem Stand der Technik nach D1 nicht zu
entnehmen sei, komme diesem Merkmal keine erfinderische
Bedeutung zu. Da D1 keine spezifische Angabe Uber die
Ausbildung des Standers des Maschinengestells enthalte,
wlirde sich der Fachmann fragen, wie er den Stander
konstruktiv gestalten kdénne. Da eine Ausbildung des
Standers als offenes Joch eine fachubliche MafRnahme sei,
die z.B. aus D11 bekannt sei, wlrde der Fachmann ohne

weilteres zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen.

Entscheidungsgrinde

0900.D

Die Beschwerde ist zuldssig.

Neuheit

Unstrittig ist, dass die D1, laut der englischen
Ubersetzung Ela, eine Werkzeugmaschine mit folgenden

Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 offenbart:

Werkzeugmaschine, umfassend ein Maschinengestell (10),
einen am Maschinengestell angeordneten Werkstlcktrager
(40) flUr ein zu bearbeitendes Werkstick (W), eine am
Maschinengestell bewegbar angeordnete Werkzeugspindel
(35) zur Aufnahme eines Werkzeugs (36), einen ersten die
Werkzeugspindel tragenden Schlitten (21), welcher langs
einer ersten Achse bewegbar und an einem ersten
Schlittentrager (20) gefihrt ist, einen langs einem
zweiten, quer zur ersten Achse verlaufenden Achse
verfahrbaren und den ersten Schlittentrdger (20)
umfassenden zweiten Schlitten (13), welcher an einem

zweiten Schlittentrager (11) gefihrt ist, wobei der
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zweite Schlittentrdger (11) Teil des Maschinengestells
(10) ist, und einen ersten und einen zweiten Antrieb (16,
23) zur Durchfihrung einer Relativbewegung zwischen dem
Werkzeug und dem Werkstlick in Richtung der Achsen, wobei
der erste Schlittentradger (20) als eine erste
Mitteldffnung (22) umgebendes Joch ausgebildet ist,
dessen Mitteldffnung (22) die Werkzeugspindel in allen
Positionen langs ihres maximalen Verfahrwegs langs der

ersten Achse kollisionsfrei durchsetzt.

D1 offenbart nicht, wie der zweite Schlittentrager (11),
welcher als "Stander" ("column") in Ela bezeichnet wird,
konstruktiv gestaltet ist. Unbestritten ist, dass der
Stander einen Freiraum aufweisen muss, um die
Beweglichkeit der Spindel (35) zu gewahrleisten. Dieser
Freiraum ist in den Figuren von D1 nicht dargestellt,
was den Schluss zuladsst, das die Figuren als schematisch
zu betrachten sind. Offen ist, ob der Freiraum als
Aussparung (d.h. einseitig offene Offnung, vgl. Seite 7,
1. Absatz, der angefochtenen Entscheidung) oder als

durchgehende Offnung ausgestaltet ist.

Daher offenbart D1 auch folgende Merkmale des
Anspruchs 1: der zweite Schlittentrager weist eine
zweite Mitteldffnung auf und die Werkzeugspindel
durchsetzt kollisionsfrei die zweite Mitteldffnung im
zweiten Schlittentrdger in allen Positionen langs der

ersten Achse und der zweiten Achse.

Die Beschwerdegegnerinnen haben zwar ausgefthrt, die
Hauptspindel koénne von der in Fig. 3 gezeigten mittleren
Lage der Spindel-Mutter nach hinten aus dem
Maschinengestell verfahren werden. Diese Information ist

jedoch aufgrund des schematischen Charakters der Figuren
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nicht unmittelbar und eindeutig entnehmbar. Wirde man
die gleiche Betrachtungsweise flr die in Fig. 2

gezeigten Lage der Spindel-Mutter (25) anwenden, dann
ware der die Hauptspindel (35) tragende Schlitten Uber
die oberen Fihrungen (12) des zweiten Schlittentragers

verfahrbar, was aber eindeutig nicht der Fall sein kann.

Nach Auffassung der Kammer bezeichnet der Ausdruck
"Joch" fir den auf dem Gebiet der Werkzeugmaschinen
tatigen Fachmann zweifellos ein raumliches Bauteil,

welches eine durchgehende Offnung umgibt.

Ein solches Bauteil ist in D1 nicht offenbart. D1 lasst
offen, ob der Freiraum im Stander (11) als Aussparung
oder als durchgehende Offnung ausgestaltet ist. Falls
der Freiraum eine Aussparung ist, dann kdénnte der
Stander einteilig sein. Ein solcher Stander umfasst
weder ein Bauteil in Form eines Jochs, noch kann er

selbst als Joch bezeichnet werden.

Daher unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1
von der aus D1 bekannten Werkzeugmaschine dadurch, dass
der zweite Schlittentrdger als eine zweite Mitteldffnung

umgebendes Joch ausgebildet ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ist

somit neu gegeniiber D1.

Erfinderische T4tigkeit

D1 stellt einen geeigneten Ausgangspunkt fUr die Prufung
des Gegenstands des Anspruchs 1 auf das Vorliegen
erfinderischer Tatigkeit dar. Dieses Dokument betrifft

namlich das gleiche Anwendungsgebiet und offenbart eine
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Werkzeugmaschine, welche (siehe Punkt 2 oben) eine
geringe Zahl an strukturellen und funktionellen

Anderungen aufweist.

Ausgehend von der aus D1 bekannten Werkzeugmaschine,
wird durch das unterscheidende Merkmal, dass der zweite
Schlittentrager als eine zweite Mitteldffnung umgebendes
Joch ausgebildet ist, eine geeignete konstruktive

Ausgestaltung des zweiten Schlittentragers erreicht.

Daher besteht die objektiv geldste Aufgabe darin, eine
geeignete konstruktive Ausgestaltung des zweiten

Schlittentragers zu finden.

Der Fachmann wlrde sich diese Aufgabe stellen, weil D1
nicht offenbart, wie der Stander konstruktiv gestaltet
ist. D1 stellt daher auch einen realistischen

Ausgangspunkt fUr die Erfindung dar.

Auf der Suche nach einer Losung flr diese Aufgabe wirde
der Fachmann sich im Stand der Technik nach geeigneten
Ausgestaltungen von Werkzeugmaschinenstandern umsehen,
die einen ausreichenden Freiraum flr die
Spindelbewegungen aufweisen. Dabei wlrde er auf die
Druckschrift D11 stoRRen, welche offenbart, den Stadnder
(1 bzw. 15 in Fig. 1) als Joch auszubilden. Der Fachmann
wiirde, ohne erfinderische Uberlegungen anstellen zu
missen, erkennen, dass die aus D11 bekannte
Ausgestaltung des Standers ausreichend Freiraum fir die
Spindelbewegungen erlaubt. Er hat somit Veranlassung,
den Stander (zweite Schlittentrager) der Werkzugmaschine
nach D1 als eine zweite Mitteldffnung umgebendes Joch

auszubilden.
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Die Beschwerdefiihrerin fiihrte aus, bei der Ubertragung
dieser Lehre mlisse der Fachmann auch das in der D11 fir
die dortige Erfindung als wesentlich beschriebene
Merkmal Ubertragen, nachdem die Spindel hangend auf dem
ersten Schlittentrdger angeordnet sei. Dem kann nicht
gefolgt werden. Der Fachmann wirde namlich nur die Lehre
von D1 Ubernehmen, die spezifisch zur Ldsung der
gestellten Aufgabe notwendig ist. Dabeil wlirde er anderen,
in D11 offenbarten konstruktive MafRnahmen, die zur
Loésung der Aufgabe offensichtlich nicht beitragen und
mit der Offenbarung von D1 im Widerspruch stehen, aufier
Acht lassen, auch wenn diese im Gesamtkontext der D11
als wesentlich fir die dort geldste Aufgabe dargestellt

sind.

Aus diesen Grunden kommt die Kammer zu dem Schluss, dass
der Gegenstand des Anspruchs 1 in naheliegender Weise
aus dem genannten Stand der Technik herleitbar ist und
somit nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht

(Artikel 56 EPU).

Zurlickverweisung

Die Beschwerdefihrerin hat weiterhin beantragt, ein
Patent auf der Grundlage der im Beschwerdeverfahren

vorgelegten Hilfsantrdge II bis VI zu erteilen.

Anspruch 1 gemdf3 dem Hilfsantrag II ist eine Kombination
der Anspriiche 1 und 2 des erteilten Patents. Zu den
abhdngigen Ansprlchen 2 bis 34 hat die
Einspruchsabteilung eine auflerst pauschal gehaltene
Stellungnahme abgegeben (Punkt 3 der angefochtenen
Entscheidung) . Eine abschlieffende Prufung der

erfinderischen Tatigkeit, insbesondere des Gegenstands
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des Anspruchs 2 hat offenbar nicht stattgefunden. Die
Merkmale des Anspruch 2 betreffen die Verwendung von
Linearmotoren, die zum Verfahren des jeweiligen
Schlittens gleichzeitig betrieben werden. Diese Merkmale
beziehen sich auf die Dynamik und Positioniergenauigkeit
der Werkzeugmaschine (siehe Abs. [0007] bis [0009] des

Streitpatents) .

Daher ist die Kammer durch den Hilfsantrag II mit einer
Sachlage konfrontiert, die eine PrlUfung in eine vdllig

neue Richtung erfordert.

In diesem Zusammenhang weist die Kammer darauf hin, dass
es im Allgemeinen nicht Aufgabe der Beschwerdekammer ist,
Fragen zu priUfen und zu entscheiden, die sich erstmals

im Beschwerdeverfahren stellen. Die Kammer halt es daher
nicht fUr angezeigt, die Frage der erfinderischen
Tatigkeit bezliglich des Hilfsantrags II anstelle der
Einspruchsabteilung zu entscheiden, um auch

diesbezliglich der Parteien gegebenenfalls das Recht auf

eilne zwelte Instanz zu erhalten.

Die Kammer verweist deshalb in Austbung ihrer Befugnisse
gemadf Artikel 111 (1) EPU die Angelegenheit zur weiteren
Entscheidung an die erste Instanz zurlck. Durch diese
Zurickweisung wird jedoch den Parteien nicht die
Méglichkeit erdffnet, vor der ersten Instanz auf bereits
von der Kammer entschiedene Fragen zurlUckzukommen, da
die PriUfungsabteilung bei unveranderter Sachlage an die
rechtliche Beurteilung der Kammer gemafd Artikel 111 (2)
EPU gebunden ist.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zur

Fortsetzung des Einspruchsverfahrens zurlckverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

M. Kiehl P. Alting Van Geusau
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