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Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
am 28. April 2005 zur Post gegebene Entscheidung der
Einspruchsabteilung, mit der das europaische Patent

Nr. O 749 800 widerrufen wurde, Beschwerde eingelegt und
als Hauptantrag die Aufrechterhaltung des Patents in der

erteilten Fassung beantragt.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 1 und I1)
beantragten die Zuruckweisung der Beschwerde.

In 1threr mit der Ladung zur mundlichen Verhandlung
Ubersandten Mitteilung auRerte die Kammer ihre
vorlaufige Meinung Uber die Sachlage. Unter anderem war
die Kammer der Ansicht, dass ein vollstandiges Entfernen
von CO; aus CO, enthaltender Luft durch ein
absorbierendes Granulat (sogar mit sehr effizienten,

ublichen technischen Mitteln) kaum moéglich sei.

Mit threm Schreiben vom 16. August 2007 reichte die

Beschwerdefihrerin einen Hilfsantrag ein.

Am 18. Oktober 2007 wurde vor der Kammer mindlich

verhandel t.

Die Einsprechende 1 war wie angekindigt, in der
mundlichen Verhandlung nicht anwesend.

Patentanspruch 1 des Hauptantrages lautet wie folgt:
"Laserbearbeitungsmaschine mit einem Lasergenerator (3,

3a) und einem Bearbeitungskopf (5, 5a), an welcher der
Laserstrahl (2, 2a) zwischen dem Lasergenerator (3, 3a)
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und dem Bearbeitungskopf (5, 5a) iIn einem wenigstens
teilweise geschlossenen und mit Luft gefulltem
Strahlfihrungsraum (4, 25) verlauft, dadurch
gekennzeichnet, dass der Strahlfuhrungsraum (4, 25) mit
CO, enthaltender Luft mit einem CO,-Gehalt von weniger
als 300 ppm. gefullt ist.”

VI11. Patentanspruch 1 des Hilfsantrags lautet wie folgt:

"Laserbearbeitungsmaschine zum Bearbeiten von
Werksticken, mit einem Lasergenerator (3, 3a), mit einem
Bearbeitungskopf (56, 5a), mit einem zwischen dem
Lasergenerator (3, 3a) und dem Bearbeitungskopf (5, 5a)
angeordneten, teilweise geschlossenen und mit Luft
gefullten Strahlfihrungsraum (4, 25) sowie mit einer
Luftzufuhreinrichtung (12, 12a), die eine vorzugsweise
steuerbare BeluUftungsvorrichtung sowie eine Vorrichtung
(20, 20a) zur Einstellung des CO,-Gehaltes von Luft
aufweist, wobei der von dem Lasergenerator (3, 3a)
erzeugte Laserstrahl (2, 2a) in dem Strahlfihrungsraum
(4, 25) verlauft und wobeir dem Strahlfihrungsraum (4, 25)
Luft Uber die Vorrichtung zur Einstellung des CO,-
Gehaltes von Luft zufihrbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass der Strahlfihrungsraum (4, 25) uber die
Luftzufuhreinrichtung (12, 12a) mit CO; enthaltender Luft
mit einem CO,-Gehalt von weniger als 300 ppm. spulbar ist,
indem der Strahlfuhrungsraum (4, 25) Uber die
Beluftungsvorrichtung mit der freien Atmosphare in
Verbindung steht und die Beluftungsvorrichtung Luft aus
der freien Atmosphdre ansaugt und dem Strahlfihrungsraum
(4, 25) uber die Vorrichtung zur Einstellung des CO,-
Gehaltes von Luft zufihrt und indem die dem
Strahlfihrungsraum (4, 25) durch die

Beluftungsvorrichtung zugefihrte Luft nach dem

2270.D
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Durchstromen des Inneren des Strahlfihrungsraumes (4, 25)
den Strahlfihrungsraum (4, 25) durch eine
Austrittsoffnung (32, 32a) verlasst.”

IX. Die wesentlichen Argumente der Beschwerdefihrerin lassen

sich wie folgt zusammenfassen:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei neu

gegeniuber

D1: US 4 661 680.

Das kennzeichnende Merkmal seil weder explizit noch
implizit aus dieser Druckschrift zu entnehmen. D1
offenbare eine Laserbearbeitungsmaschine mit einer
Luftaufbereitungseinrichtung, die Staub und Feuchtigkeit
aus der i1n den Strahlfuhrungsraum zugefuhrten Luft
entfernt. Zusatzlich entferne diese Einrichtung das in
der Luft enthaltene CO, und zwar vollsténdig. D1

offenbare (siehe Spalte 7, Zeilen 1 bis 5) namlich: ".a
bed of absorbent granules which remove such
constitutents as water vapor, carbon dioxide, sulphur
hexafluoride, etc. which cause thermal beam blooming
within the laser beam delivery system”™. Das Wort
"remove™ in diesem Satz bedeute eindeutig eine
vollstandige Entfernung des CO,. FUr eine andere
Auslegung seil in der D1 kein Anhaltspunkt zu erkennen.
Eine implizite Offenbarung eines Restgehalts von CO, sei

daher der D1 nicht zu entnehmen.

D4: EP-A2-0 284 850

offenbare, dass eine vollstdndige Entfernung des CO;

durchaus technisch machbar sei (siehe Seite 5, Zeilen 20

2270.D
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bis 23 - "carbon dioxide free™). Dieses Beispiel sei zu
unterscheiden von dem zweiten Beispiel (Seite 5, Zeilen
41 ff.), in dem der Gehalt nur auf 0,5 ppm reduziert sel.

Beir der Prufung der Neuheit sei grol3te Zuriuckhaltung
geboten, wenn eine "implizite Vorbeschreibung™ einer
Entgegenhaltung gepruft wird (siehe hierzu z.B. T 572/88
und T 763/789). Nur wenn das in Frage kommende Merkmal
fir einen Fachmann klar und eindeutig aus D1 entnehmbar
sei, konne eine implizite Offenbarung dieses Merkmals
festgestellt werden. Eine rickschauende Betrachtung der
D1 nach Kenntnis der Erfindung misse ausgeschlossen
werden. In Anbetracht z. B. der D4 sei eine klare und
eindeutige Feststellung diesbeziuglich schlicht nicht

moglich.

Es misse auch iIn Betracht gezogen werden, dass die
Quelle der Luft, die in dem Luftfiltrationssystem der D1
vorhanden ist, nicht angegeben ist. Die Qualitat der
Luft und thre Komponenten seien daher unbekannt. Der in
der Luft enthaltene Gehalt des CO, kbnne daher nicht
festgestellt werden, auch nicht implizit. Insbesondere
sei D1 nicht zu entnehmen, dass der Strahlfihrungsraum
mit einem CO,-Gehalt von mehr als 0 aber weniger als

300 ppm. gefullt ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags erfiulle
die Erfordernisse des Artikels 123(3) EPU. Durch das
Weglassen des Merkmals 'der Strahlfihrungsraum
mit.gefullt ist” und das Ersetzen durch das Merkmal "der
Strahlfuhrungsraum..spulbar ist" seil der Schutzbereich
des erteilten Anspruchs 1 nicht erweitert. Das Merkmal
Im Anspruch 1 des Hauptantrages (d.h. Anspruch 1 wie

erteilt) "der Strahlfihrungsraum mit.gefullt ist"” sei

2270.D
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inhaltlich im Anspruch 1 des Hilfsantrags noch vorhanden.
Wenn die Maschine gemal dem Wortlaut des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags namlich betrieben werde, was durch die
Merkmale nach den Wortern "..spulbar ist” im Anspruch
definiert sei, seil der CO,-Gehalt zwingend mehr als Null
und weniger als 300 ppm. Es liege deswegen keine
Erweiterung vor. Anspruch 1 des Hilfsantrags enthalte
vielmehr Einschréankungen gegenuber dem erteilten

Anspruch 1.

X. Die Eilnsprechende 1 stiutzt sich im schriftlichen

Verfahren auf folgende Argumente:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei
gegenidber D1 nicht neu. In D1 sei trockene Luft
offenbart, die einen CO,-Gehalt von ungefahr 330 ppm.
enthalt. Um das in D1 angegebene CO,-Problem zu vermeiden,
werde ein absorbierendes Granulat vorgeschlagen, das den

CO,-Gehalt ausreichend reduziert.

XI. Die Einsprechende 11 trug folgende fur die Entscheidung

wesentliche Argumente vor:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei
nicht neu. Das einzige streitige Merkmal ser implizit in
D1 offenbart. D1 offenbare wortlich zwar ein "Entfernen™
des CO, (“'remove .. carbon dioxide'), aber fur den
Fachmann bedeute das Wort "remove'™ keine "vollstandige'
Entfernung. Ein Restgehalt, wenn auch unter z_.B. 1 ppm.,
seil immer vorhanden. Der CO,-Gehalt in D1 liege zudem
welt unter dem Wert 300 ppm., weil der CO,-Gehalt selbst

bei normaler Luft diesen Wert nur wenig uberschreite.

2270.D
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D4 offenbare zwar eine *carbon dioxide free effluent”,
aber auch hier sei ein Restgehalt implizit vorhanden.
Die Beschreibung auf Seite 5, Zeilen 50 bis 53 offenbare
z.B. bei einem CO,-Anfangsgehalt von 350 ppm. einen CO,-
Endgehalt durch Adsorption von 0,5 ppm.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags verstolie
gegen Artikel 123(3) EPU. Anspruch 1 des erteilten
Patents definiere, dass der Strahlfuhrungsraum mit einem
bestimmten Gehalt (groRer Null weniger als 300 ppm.)
"gefullt ist”. Diese Einschriankung fehle im Anspruch 1
des Hilfsantrags. Die Maschine des neuen Anspruchs 1
misse nur ‘'spulbar' sein. Dies bedeute, dass die
Einschrankung des erteilten Anspruchs 1 nur durch
Inbetriebnahme der Maschine gemall Anspruch 1 des
Hilfsantrags vorhanden sei. Der Schutzbereich sei

deswegen erweitert.

Da der Hilfsantrag ohne ersichtlichen Anlass spat
eingereicht und nicht prima facie gewdhrbar sei, sollte

er nicht zugelassen werden.

Entscheidungsgrinde

1. Hauptantrag

Dass die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 aus
D1 bekannt sind, ist zwischen den Parteien unstreitig.
Die Kammer hat diesbeziglich auch keine Bedenken.

Streitig ist jedoch, dass der Strahlfihrungsraum der D1
mit CO, enthaltender Luft mit einem CO,-Gehalt von
weniger als 300 ppm. gefullt ist.

2270.D
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D1 offenbart (siehe Spalte 6, Zeile 53 bis Spalte 7,
Zeile 5) ein Luftaufberertungssystem mit einer
Filteranlage, um die dem Strahlfuhrungsraum zugefihrte
Luft von Staub und Feuchtigkeit freizuhalten, damit eine
nachteilige Strahlaufweitung vermieden wird. Die
Filtrieranlage enthalt weiter ein absorbierendes
Granulat, das Wasserdampf, CO,, Schwefelhexafluorid usw.
also Stoffe, die eine thermische Strahlaufweitung zur
Folge haben, aufnimmt. Aus der Tatsache, dass ein
Luftaufbereitungssystem beschrieben wird, entnimmt der
Fachmann unmittelbar, dass Umgebungsluft, also
atmospharische Luft, aufbereitet und dem
Strahlfuhrungsraum zugefuhrt wird. Der CO,-Gehalt
atmospharischer Luft liegt Ublicherweise bei ungefdhr
350 ppm. Nur unter extremen Bedingungen koénnten Werte

wie 1000 ppm. vorhanden sein.

D7 - The New Encyclopedia Britannica, Band 1, 15te
Ausgabe, Seite 173

offenbart atmosphéarische Luft mit einem CO,-Gehalt
zwischen 100 ppm und 1000 ppm, mit einem
Durchschnittswert von 320 ppm. D4 offenbart (siehe
Seite 5, Zeile 6 und Zeile 51) atmosphérische Luft mit
einem CO,-Gehalt von 370 ppm. bzw. 350 ppm. Diese Werte
bilden den dem Fachmann gelaufigen Bereich.

Die Luftaufbereitungsanlage (20) der D1 mit seinem
absorbierendem Granulat hat also auch die Aufgabe,
dieses CO, aus der dem System zugefuhrten Luft zu
entfernen, damit eine Laserstrahlaufweitung vermieden

wird.
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Allerdings gehért es zum Fachwissen eines Fachmanns,
dass ein absorbierendes Granulat, wie In D1 beschrieben,
den CO,-Gehalt der Luft nicht vollstandig entfernen kann.
Fur einen Fachmann bedeutet namlich das Wort "remove'™ im
technischen Sinn, dass das CO, nur soweit wie moglich
durch die angegebenen Mittel entfernt wird, damit ein
Laserstrahlaufweitung vermieden werden kann. Ein
Restgehalt an CO, ist allerdings nicht zu vermeiden, wenn
technisch uUbliche Mittel wie in D1 benutzt werden,
selbst wenn der Gehalt des restgebliebenen CO, wohl sehr
gering sein kann (z.B. weniger als 1 ppm). Der Gehalt an
CO2, nach Verlassen der Filteranlage der D1 liegt daher

implizit oberhalb 0.

Die Offenbarung der D4 auf Seite 5, Zeilen 20 und 21,
".carbon dioxide free effluent air stream.” andert
nichts an dieser impliziten Offenbarung der D1, weil
auch in D4 nur das angestrebte Ergebnis offenbart wird
(siehe Seite 5, Zeilen 3 bis 6: ".the objective iIs the
purification, by the removal of water and carbon
dioxide'). Eine Restmenge an CO, lasst sich mit diesen
Mitteln auch nicht vermeiden. Auf Seite 2, Zeilen 3 bis
14 der D4 wird auch angegeben, dass ein Entfernen
("'removal™) von z.B. CO, stattfindet, aber gleichzeitig,
dass 1m wesentlichen nur die Effizienz der Reinigung
gesteigert wird. Ein 100%-i1g effizientes
Reinigungsverfahren ist jedoch nicht offenbart und mit
den offenbarten Mitteln auch praktisch nicht moglich.

Dass der CO,-Gehalt der Luft in D1 unter 300 ppm. liegen
muss, geht ebenfalls aus D1 klar hervor. Da der
Anfangswert des CO,-Gehalts der unbehandelten
Umgebungsluft durchschnittlich bei ungefahr 350 ppm.

liegen wird, bedeutet ein "Entfernen'” des CO,, dass der

2270.D
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Anfangswert um ein vielfaches reduziert wird.
Gleichermallen ist 1n Spalte 7, Zeilen 1 bis 5 angegeben,
welchen Zweck das Entfernen hat, namlich eine
Strahlaufweitung ("thermal blooming') zu vermeiden.

Diese Tatsachen zusammen genommen fihren einen Fachmann
zwangslaufig zu der Schlussfolgerung, dass der CO,-Gehalt
nicht nur unter 300 ppm., sondern weilt unter dem Wert

von 300 ppm. liegen muss.

Die im Kennzeichen des Anspruchs 1 definierten Merkmale
sind daher fir den Fachmann unmittelbar aus D1 ablesbar

und deshalb als hierein implizit offenbart anzusehen.

Dem Argument der Beschwerdefihrerin, dass bei der
Prufung der Neuheit aufgrund einer "implizite(n)
Vorbeschreibung™ (siehe T 572/88, Punkt 4 und T 763/89,
Punkt 2.5) grofRte Zuriuckhaltung geboten sei, ist
zuzustimmen. Im vorliegenden Fall kann jedoch dem Wort
"remove™ in Spalte 7, Zeilen 1 bis 5 der D1 keine andere
technische Bedeutung als die oben erlauterte zugeordnet
werden. Es sind somit keine Uberlegungen einbezogen, die
der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit vorbehalten
sind, sondern nur die direkte Ableitung, die der
Fachmann auf Basis seines technischen Sachverstands

zwingend der D1 entnimmt.

Aus diesen Grunden ist der Gegenstand des Anspruchs 1
nicht neu. Die Erfordernisse des Artikels 54 (1) EPU
sind nicht erfullt und der Hauptantrag ist somit nicht
gewdhrbar.
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Hilfsantrag

Das kennzeichnende Merkmal des erteilten Anspruchs 1
definiert, dass der Strahlfuhrungsraum der
Laserbearbeitungsmaschine mit einem eindeutig
definierten CO,-Gehalt "gefullt i1st”. Der Schutzbereich
des erteilten Anspruchs 1 i1st somit auf
Laserbearbeitungsmaschinen nur mit einem derartig

gefullten Strahlfihrungsraum eingeschrankt.

Im Anspruch 1 des Hilfsantrags sind die Worter 'gefullt
ist” des erteilten Anspruchs 1 durch die Worter "spulbar
ist" ersetzt. Diese Anderung lasst zwar die Moglichkeit
einen derartig gefullten Strahlfuhrungsraum offen, aber
ist nicht zwingend auf einen derartig gefullten
Strahlfuhrungsraum eingeschrankt. Die Maschine gemaf
Anspruch 1 des Hilfsantrags ist namlich auf Maschinen
gerichtet, die wahrend eines Spulvorganges mit dem im
erteilten Anspruch 1 definierten Gehalt von CO, gefullt
werden konnen. Mit anderen Worten, die beanspruchten
Maschinen des Hilfsantrags sind jetzt nur ‘‘geeignet’,
mit einem bestimmten CO,-Gehalt gefullt zu werden.
Dagegen sind die beanspruchten Maschinen des
Hauptantrags nicht nur geeignet mit diesem bestimmten
CO,-Gehalt gefullt zu werden, sondern sie sind
tatsachlich mit diesem bestimmten CO,-Gehalt gefullt. Da
die Maschinen, die durch die Im Anspruch 1 des
Hilfsantrages definierten Merkmale auch nicht zwingend
In einem bereits gespulten Zustand beansprucht sind, ist
der Schutzbereich des Anspruchs 1 gegenuber dem des
erteilten Anspruchs 1 erweitert.

Es trifft auch nicht zu, dass andere neu eingeflgte

Merkmale des Anspruchs das weggelassene Merkmal 'gefullt
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iIst” wieder herstellen oder dem Merkmal inhaltlich
gleich sind, weil diese neu eingefugten Merkmale nur
dazu dienen, die Luftstromung wahrend eines Spulgangs zu
definieren. Es fehlt eine eindeutige Angabe, dass die
Maschine gemafl} Anspruch 1 des Hilfsantrags zwangslaufig
immer gespult und daher mit Luft mit dem beanspruchten
Gehalt an CO, gefullt ist.

Der Schutzbereich des Gegenstands des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags ware somit erweitert und das Erfordernis
des Artikels 123 (3) EPU ware daher nicht erfullt.
Anspruch 1 des Hilfsantrags ist somit prima facie nicht

gewahrbar .

Der Hilfsantrag wurde verspatet vorgelegt. Er wurde

nicht mit der Beschwerdebegrindung eingereicht. Die
schriftlichen Argumente der Einsprechenden haben auch
keinen neuen Anlass gegeben, diesen Antrag als Reaktion
darauf zu einem so spaten Zeitpunkt einzureichen. Aus
diesen Grunden wird der Hilfsantrag gemall Artikel 10a 1),
2) und 10b 1) der Verfahrensordnung der

Beschwerdekammern nicht mehr zugelassen.

2270.D
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

M. Patin P. Alting van Geusau

2270.D



