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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Der Beschwerdefiihrer (Patentinhaber) hat gegen die
Entscheidung, mit der das Patent Nr. 1 928 633
widerrufen wurde, frist- und formgerecht Beschwerde
eingelegt und diese mit dem Antrag auf Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und Aufrechterhaltung des
Patentes entweder in der erteilten Fassung, oder,

hilfsweise, gemal einem von 11 Hilfsantrdgen begrindet.

Die angefochtene Entscheidung stiitzte sich auf folgende
Dokumente, die auch fir das vorliegende

Beschwerdeverfahren relevant sind:

A2: Us 5 465 706 A
A3: EP 0 523 260 A
Ad: Us 2002/ 0 182 997 A

Mit einem Bescheid vom 4. April 2016 teilte die Kammer
ihre vorlaufige negative Meinung mit, aufgrund
mangelnder Neuheit, mangelnder erfinderischen Tatigkeit
und aufgrund von VerstdBen gegen Artikel 123(2) EPU, im
Bezug auf den Hauptantrag und den Hilfsantragen 1-11,
und stellte die Zulassigkeit der Hilfsantrage 7-12 in
Frage, weil diese nicht vollstandig ausformuliert

eingereicht wurden.

Der Beschwerdefiihrer nahm mit Schriftsatz wvom

2. Mai 2016 den Hauptantrag sowie die Hilfsantrage 1-5
und 7-10 zurick und beantragte die Aufrechterhaltung
des Patentes entweder, als neuen Hauptantrag, in der
als 6. Hilfsantrag eingereichten Fassung, oder,
hilfsweise, gemaR einem der mit diesem Schriftsatz neu
eingereichten Hilfsantrdge 2A, 4A, 5A und 5B. Weiter
hilfsweise beantragte er die Aufrechterhaltung des

Patentes in einer der mit der Beschwerdebegriindung als
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Hilfsantrdge 11 und 12 zunachst unvollstéandig

eingereichten, nun aber ausformulierten Fassung.

Die mindliche Verhandlung vor der Kammer fand am

3. Juni 2016 statt, wegen deren Einzelheiten auf das
Protokoll Bezug genommen wird. Am Ende der miindlichen
Verhandlung beantragte der Beschwerdefihrer nunmehr nur
noch die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
die Aufrechterhaltung des Patents in geadnderter Fassung
auf der Basis des mit Schriftsatz vom 2. Mai 2016 als

Hilfsantrag 11 eingereichten Anspruchssatzes.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurickweisung der

Beschwerde.

Die Entscheidung wurde am Ende der miindlichen

Verhandlung verkundet.

Der unabhdngige Anspruch 1 des Hilfsantrags 11 lautet
wie folgt:

"Tragerkorper fiir ein rotierendes Schleif- bzw.
Schneidwerkzeug, insbesondere eine Schleifscheibe oder
Schleiftrommel, wobei auf den Tragerkdrper eine
Beschichtung aus einem Abrasivmaterial, z.B. Kubisches
Bornitrid (CBN) oder Diamant, aufbringbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass der Tragerkorper (2, 12,
22, 32, 42) zweil voneinander beabstandete Seitenwande
(2a, 1l2a, 22a, 32a, 42a; 2b, 12b, 22b, 32b, 42b)
umfasst, die an ihrem Umfangsbereich miteinander
verbunden sind, wobei die Seitenwdande mit
faserverstarktem Verbundwerkstoff, insbesondere
Kohlefaser-, Glasfaser-, Aramidfaser-, Basaltfaser-
oder Synthetikfaser- verstarktem Verbundwerkstoff

aufgebaut sind, wobei die Seitenwande (2a, 12a, 22a,
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32a, 42a; 2b, 12b, 22b, 32b, 42b) direkt miteinander

verbunden sind."

Alle andere Anspriiche, insbesondere Anspriiche 22 und

29, enthalten die Merkmale des Anspruchs 1.

Der Beschwerdefiihrer argumentiert im Wesentlichen wie
folgt:

Die angefochtene Entscheidung enthalte die Aussage,
dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags
nicht neu gegeniiber A3 ist. Durch diese Aussage wéare
das rechtliche Gehor des Beschwerdefithrers verletzt,
weil der Inhalt dieser Schrift wa@hrend der miindlichen

Verhandlung nicht erdrtert worden ware.

Die wiederholte Einreichung, in vollstandig
ausformulierter Fassung, des Hilfsantrags 11 sei in
Reaktion auf die diesbeziiglichen Einwdnde der Kammer

erfolgt und deshalb zuzulassen.

Als Basis fir die dort beanspruchte direkte Verbindung
der Seitenwande diene die urspriingliche Beschreibung

der Figur 2, und insbesondere Seite 11, Zeile 37.

Das Merkmal, dass die Seitenwande sich zum Umfang
einander annahern, sei als im Gegenstand dieses

Anspruchs implizit enthalten zu sehen.

Das Merkmal, dass die Seitenwdnde an ihrem
Umfangsbereich von einem unidirektionalem Band umgeben
sind, habe mit der beanspruchten direkten Verbindung
der Seitenwdnden keine gemeinsame Wirkung, so dass
seine Abwesenheit keinen VerstoR gegen die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU bewirken kénne.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 11 sei
neu, weil weder A2 noch A3 oder A4 die direkte

Verbindung der Seitenwanden offenbarten.

A2 sei unter diesen Dokumenten am Besten geeignet, als
Startpunkt flr die Diskussion der erfinderischen

Téatigkeit zu dienen.

A2 offenbare keinen Tragerkdrper aus faserverstadrktem
Verbundwerkstoff und keine direkte Verbindung der

Seitenwanden.

Die zu l&sende Aufgabe laute, das Dampfungs- und
Schwingungsverhalten des bekannten Tragerkdrpers zu

verbessern.

A4 enthalte keine Lehre, die zur Losung dieser Aufgabe
angewendet werden koénne, dies vor allem, weil den in A2
und A4 offenbarten Gegenstanden v6llig unterschiedliche

Anwendungen zugrunde lagen.

Der Fachmann zdge das Dokument A4 nicht heran, da es

kein rotierendes Werkzeug offenbare.

Die dort angewendete Materialien, und insbesondere die
sprode Keramikschicht, seien grundsatzlich nicht
geeignet, Dampfungs und Schwingungsverhalten zu

verbessern.

Eine Kombination der Lehren von A2 und A4 fihre auch
nicht dazu, die erfinderische Tatigkeit in Frage zu
stellen, weil die Seitenwdnde des Werkzeugs gemal Fig.
3 der A4 nicht miteinander direkt verbunden seien,
aufgrund der dazwischen stets vorhandenen

Keramikschicht.
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Die Beschwerdegegnerin argumentiert im Wesentlichen wie
folgt:

Hilfsantrag 11 sei mit der Beschwerdebegriindung nicht,
wie in Artikel 12 (2) VOBK vorgesehen, in vollstédndiger
Form eingereicht worden. Die Vervollstdndigung sei erst
mit Schriftsatz vom 2. Mai 2016 Anderung erfolgt. Da
dabei keine inhaltliche Anderung vorgenommen worden
sei, liege die Zulassung dieses Antrages nicht im
Ermessen der Kammer, denn Artikel 13 (1) VOBK sehe ein
solches nur beziiglich von Anderungen des Vorbringens

vVOr.

Der unabhangige Anspruch 1 gehe iber den
Offenbarungsgehalt der urspringlich eingereichten
Anmeldung hinaus, weil das Merkmal der direkten
Verbindung der Seitenwdnden urspringlich untrennbar mit
Seitenwdnden, die sich zum Umfang einander annahern und
an ihrem Umfangsbereich von einem unidirektionalem Band

umgeben sind, offenbart sei.

Der im Anspruch 1 enthaltene Begriff "Umfangsbereich"
sei breit auszulegen und nicht mit der Umfangsfléache

des Tragerkorpers gleichzusetzen.

Als einziges Unterscheidungsmerkmal gegeniliber A2 gelte,

dass die Seitenwdnde direkt wverbunden sind.

Diese direkte Verbindung der Seitenwande bewirke, das
diese sich anndhern miissen und der Trager sich im

Umfangsbereich verjlnge.

Die Aufgabe, die auf der Basis dieses Unterschieds =zu
formulieren sei, lautet, die Anwendung des Werkzeugs in

besonders engen Bereichen zu ermdglichen.
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A4 betreffe genau diese Problematik und lehre dem
Fachmann, dass die Seitenwande in ihrem Umfangsbereich

direkt miteinander verbunden sein sollten.

Entscheidungsgrunde

1. Rechtliches Gehor

1.1 Der Inhalt von A3 wurde wahrend der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung offenbar nicht
erbrtert. Die angefochtene Entscheidung enthalt, nach
den entscheidungstragenden Grinden (als Punkt 2
deutlich gekennzeichnet) einen weiteren Punkt (Punkt 3,
"Weitere Bemerkungen"), der als obiter dictum die
Aussage enthalt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1

des Hauptantrags nicht neu gegeniiber A3 sei.

1.2 Der Beschwerdefilhrer macht eine Verletzung des

rechtlichen Gehdérs (Artikel 113 (1) EPU) geltend.

1.3 Die Kammer kann sich dieser Argumentation nicht
anschlieRBen und sieht somit keinen Grund fir eine
Zurlickverweisung der Angelegenheit an die

Einspruchsabteilung gemal Artikel 11 VOBK.

Die angefochtene Entscheidung ist, wie in Artikel 113
(1) EPU vorgesehen, nur auf Griinde gestiitzt, zu denen
die Beteiligten sich duBern konnten, weil diese ohne

Zweifel wahrend der miindlichen Verhandlung diskutiert

wurden.

Das rechtliches Gehor des Beschwerdefiihrers kann nicht
als verletzt angesehen werden, wenn die angefochtene

Entscheidung neben den tatsachlichen Griinden fir den
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Widerruf zusatzliche Hinweise enthalt, die ausdricklich
als solche, und nicht als tragende Entscheidungsgriinde,
gekennzeichnet werden. Dies gilt auch dann, wenn diese
zusadtzlichen Hinweise Tatsachen oder Beweismittel
betreffen, zu denen die Beteiligten sich nicht &uBern

konnten.

Diese Grinde wurden den Parteien bereits mit Bescheid
der Kammer vom 4. April 2016 mitgeteilt. Der
Beschwerdefihrer hat wdhrend der miindlichen Verhandlung
vor der Kammer diesbeziiglich keine weitere Argumente

vorgebracht.

Zulassung ins Verfahren des Hilfsantrags 11

Die Beschwerdegegnerin beantragt die
Nichtberiicksichtigung des Hilfsantrags 11, weil dieser
entgegen Sinn und Zweck des Artikels 12 (2) VOBK
unvollstandig mit der Beschwerdebegriindung der Kammer
vorgelegt wurde und mit Schriftsatz vom 2. Mai 2016
nicht gedndert wurde, so dass eine ermessensbedingte
Zulassung hinsichtlich des Artikels 13 VOBK nicht

mbéglich ware.

Die Kammer kann sich dieser Argumentationslinie nicht

anschlieBen.

Der Beschwerdefiihrer hat Hilfsantrag 11 mit der
Beschwerdebegriindung lediglich als Vorschlag, d.h. mit

sprachlich nicht ausformulierte Anderungen eingereicht.

Die Zulassigkeit dieser unvollstdndigen Fassung wurde
explizit durch die Kammer in Frage gestellt (siehe den
Bescheid vom 4. April 2016.
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Die erneute Vorlage des Hilfsantrags 11 mit Schriftsatz
vom 2. Mai 2016 wurde somit durch diese formalen
Einwdnde seitens der Kammer angeregt und erfolgte in
einer Fassung, die ohne Zweifel gegeniiber der
urspriinglichen Fassung eine Anderung des Vorbringens
seitens des Beschwerdegegners darstellt, um den

Einwanden der Kammer Rechnung tragen zu kdnnen.

Artikel 13 (1) VOBK sieht vor, dass es im Ermessen der
Kammer steht, solche Anderungen des Vorbringens unter
Beriicksichtigung der Komplexitat des neuen Vorbringens,
des Stand des Verfahrens und der gebotenen
Verfahrensokonomie zuzulassen und zu bericksichtigen.
Weil Hilfsantrag 11 nach Anberaumung der mindlichen
Verhandlung geandert wurde, steht die Zulassung unter
einer weiteren Bedingung nach Artikel 13 (3) VOBK,
nadmlich dass die Anderung keine neue Fragen aufwirft,
deren Behandlung der Kammer oder der Beschwerdegegnerin

ohne Verlegung der mundlichen Verhandlung zumutbar ist.

Die Kammer sieht alle diese Zulassigkeitsbedingungen
als erfillt. Grund dafir ist, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hilfsantrags 11 dem des Anspruchs 2 des
Hilfsantrags 6 / Hauptantrags entspricht.

Sowohl die Kammer als auch die Parteien haben dariber

im schriftlichen Verfahren inhaltlich diskutiert.
Hilfsantrag 11 erhdéht somit die Verfahrenskomplexitat
nicht in einer Weise, dass eine Nichtzulassung aufgrund
von Artikel 13 (1) und (3) VOBK gerechtfertigt ware.

Anderungen

Die Beschwerdefiihrerin macht geltend, dass der

Gegenstand des unabhdngigen Anspruchs 1 den
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Offenbarungsgehalt der urspringlich eingereichten
Anmeldung iUberschreite, weil das Merkmal der direkten
Verbindung der Seitenwd@nde urspringlich untrennbar mit
Seitenwdnden, die sich zum Umfang einander annahern und
an ihrem Umfangsbereich von einem unidirektionalen Band

umgeben sind, offenbart wurde.

Die Kammer kann sich dem nicht anschlieBen, weil sie
die urspringliche Beschreibung der Figur 2 (von Seite
11, Zeile 33, bis Seite 12, Zeile 7 der WO 2007/033396)

als Basis flir den Gegenstand des Anspruchs 1 ansieht.

Das Merkmal, dass die Seitenwande sich zum Umfang

einander annadhern, ist im Gegenstand des Anspruchs 1
als implizit enthalten zu sehen, weil es geometrisch
keine weitere Moglichkeit gibt, Seitenwdnde zu bauen,
die voneinander beabstandet sind und gleichzeitig an

ihrem Umfangsbereich direkt miteinander Verbunden sind.

Das auf Seite 12, Zeile 1 erwahnte Merkmal, dass die
Seitenwdnde an ihrem Umfangsbereich von einem
unidirektionalen Band umgeben sind, hat mit der
beanspruchten direkten Verbindung der Seitenwanden,
keine gemeinsame Wirkung, d.h. es besteht kein
struktureller oder funktioneller Zusammenhang zwischen

dem Band und der direkten Verbindung.

In der Tat wird dieses Band mit unidirektionalen
Verstarkungsfasern um den Umfangsbereich des
TragerkOrpers angeordnet, um die Steifigkeit zu

verbessern (Absatz [31]).

Die in Figur 2 gezeigte direkte Verbindung kann somit
auch getrennt von diesem Merkmal beansprucht werden, so
dass kein VerstoBl gegen die Erfordernisse des

Artikels 123 (2) EPU vorliegt.
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Erfinderische Tatigkeit

A2

Die Kammer teilt die Auffassung beider Parteien, dass
A2 ein geeigneter Startpunkt ist, um die Diskussion der

erfinderischen Tatigkeit durchfiihren zu koénnen.

A2 (siehe insbesondere Figur 10 und von Spalte 4, Zeile
59, bis Spalte 5, Zeile 11) offenbart ein Sageblatt
(bestehend aus der Verbindung der Elemente 1 und 9) fiir
ein rotierendes Schleif- bzw. Schneidwerkzeug (siehe
Spalte 4, Zeile 59: "saw blade"), wobei auf das
Sageblatt (und insbesondere auf dem Element 9) eine
Beschichtung aus einem Abrasivmaterial (2) aufbringbar
ist. Dieses Bauteil (Spalte 4, Zeilen 60) besteht
zumindest teilweise aus faserverstadrktem

Verbundwerkstoff.

Der Beschwerdefiihrer macht geltend, dass A2 keinen
Tragerkorper aus faserverstarktem Verbundwerkstoff
zeigt, weil als TragerkOrper in A2 nur Element 9

gekennzeichnet ist, und dieser aus Kunststoff, und

nicht aus faserverstarktem Verbundwerkstoff besteht.

Die Kammer kann sich dieser Argumentation nicht
anschlieRBen. Tragerkdrper im Sinne des Streitpatents
ist (siehe Absatz [4]) der Korper des Werkzeugs, auf
dem eine Beschichtung aus Abrasivmaterial aufgebracht
wird, und dessen Gewicht (siehe Absatz [5]) bei
metallischen Ausfiihrungen das grdBte Problem beim
Werkzeugwechsel oder anderen Wartungsarbeiten
darstellt.
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Nur das aus zweli Elementen bestehende Sageblatt (1 und
9) kann als Tragerkdrper angesehen werden. Der Ring 9
allein kann nicht als der "Tragerkdrper" betrachtet

werden, dessen Gewicht die Wartungsarbeiten hindert.

Figur 10 zeigt, dass dieser Tragerkdrper zweil
Seitenwédnde aufweist, die, genau wie in Absatz [51] der
Beschreibung des Streitpatents beschrieben (siehe
Zeilen 41-45), lediglich im Umfangsbereich des
Tragerkorpers, und nicht tber den gesamten Tragerkorper

voneinander beabstandet sind.

A2 offenbart somit, dass der Tragerkorper (1,9) zwei

voneinander beabstandete Seitenwande umfasst.

Diese im Zentralbereich des TragerkOrpers ineinander
ibergehende Seitenwdnde sind nicht nur im
Zentralbereich, wo sie ineinander ibergehen, verbunden,

sondern auch an ihrem Umfangsbereich verbunden.

Die Kammer folgt der Argumentation der
Beschwerdegegnerin, wonach der Begriff "Umfangsbereich"
breit auszulegen ist, und nicht nur mit der

Umfangsflédche des TragerkoOrpers gleichzusetzen ist.

"Umfangsbereich" ist als ein Bereich anzusehen, der vom
dauBeren Umfangsrand der Seitenwdnde in Richtung des

Zentrums des Tragerkdrpers sich erstreckt.

Element 9 ist nicht nur zwischen den Seitenwédnden
angeordnet, sondern auch mit beiden chemisch oder
mechanisch verbunden (siehe Spalte 5, Zeile 16, und
Offnung (20) auf Figur 10).

A2 offenbart somit auch, dass die Seitenwdnde an ihrem

Umfangsbereich miteinander verbunden sind.
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Diese Seitenwande der A2 (Spalte 4, Zeilen 60) sind

auch mit faserverstarktem Verbundwerkstoff aufgebaut.

A2 offenbart dass die Seitenwadnde durch eine
Umfangswand (es handelt sich dabei um das Element 9,
das als "carrier" bezeichnet wird, siehe Spalte 5,

Zeilen 13-16) verbunden sind.

Unterschied - Wirkung

Das Merkmal, wonach die Seitenwande direkt miteinander
verbunden sind, gilt als der einzige Unterschied

gegenliber A2.

Dieses Merkmal bewirkt, nach Auffassung der
Beschwerdegegnerin, dass die beabstandeten Seitenwanden
sich zwingend im Umfangsbereich anndhern missen, so
dass ein TragerkOrper mit sich verjingendem Querschnitt
(siehe Figur 2 und Absatz [23]) und ohne Umfangswand
entsteht.

Der Beschwerdefiihrer ist dabei der Auffassung, dass
diese Wirkungsformulierung unangemessen und kinstlich

ist.

Die Kammer teilt diese Auffassung des Beschwerdefiihrers
nicht, weil diese Wirkung im Streitpatent (Spalte 11,

Zeilen 52-55) explizit erwdhnt wird.

Zu losende Aufgabe

Der Beschwerdefilhrer argumentiert, dass die durch das

Unterscheidungsmerkmal geldste Aufgabe der im

Streitpatent formulierten Aufgabe entsprechen sollte,
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eine Verbesserung des dynamisches Verhaltens des aus A2

bekannten Tragerkdrpers zu erreichen.

Die Kammer findet dabei im Streitpatent (siehe
insbesondere Absatz [44]) keinen Anhaltspunkt, um
feststellen zu kénnen, dass eine solche Verbesserung
durch eine direkte Verbindung der Seitenwadnden erreicht
(und die im Streitpatent gestellte Aufgabe geldst)

wird.

Weil die in der Anmeldung formulierte Aufgabe nicht im
Sinne der Erfindungsmerkmale geldst werden kann, muss

eine weitere Aufgabe ermittelt werden.

Die Beschwerdegegnerin sieht die zu losende Aufgabe
darin, den aus A2 bekannten Werkzeugtrdagers so zu
andern, dass die Bearbeitung in sehr engen Bereichen

moéglich wird.

Diese Aufgabe ergibt sich unmittelbar fliir den Fachmann
aus der in Absatz [44] genannten und oben diskutierten
Wirkung, weil dem Fachmann klar ist, dass die Form
eines Werkzeugtragers an die beabsichtigte

Bearbeitungsart angepasst werden sollte.

Diese Aufgabe kann nicht als "kiinstlich" gelten, weil
der Charakter der Erfindung, die auf eine besonders
leichte und stabile Ausfiihrung eines Werkzeugtragers

gerichtet ist, dadurch nicht verandert wird.
A4 - Lehre
A4 offenbart einen Tragerkdrper, bei dem die

Seitenwande direkt am Umfangsbereich miteinander

verbunden sind.
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A4 betrifft ein stabfdrmiges Schleifwerkzeug (siehe die
Frontansicht in Figur 1, und Absatz [21]) mit einem
Schaft (Siehe Absatz [11], Zeile 1, Absatz [13], Zeilen
1 und 2), das zum Polieren von
KunststoffspritzgieBformen besonders geeignet ist, weil
die Kontur des mit Abrasivmaterial beschichteten
Bereichs an die Kontur des zu polierenden Formbereichs

angepasst werden kann.

A4 enthédlt keine Angabe, anhand derer dieses Werkzeug
als rotierendes Schleifwerkzeug, bzw. als flir ein
rotierendes Schleifwerkzeug geeignet identifiziert

werden kann.

Dieses Merkmal kann auch nicht als implizit offenbart
angesehen werden, weil normalerweise solche Werkzeuge
als Polierfeilen durch Vibration oder manuell

angetrieben werden.

A4 (siehe insbesondere die Figuren 1 und 2) offenbart
einen Tragerkdrper fir ein feilenartiges
Schleifwerkzeug, wobei auf den Trédgerkdrper eine
Beschichtung aus einem Abrasivmaterial (20, "diamond
film") aufbringbar ist, und der Tragerkorper zwei
voneinander beabstandete Seitenwande (2, Bronzeschicht,
3, 4, 5, Grafitschichten, und 6, Keramikschicht, auf
der Oberseite, und die Grafitschichten 13,14,15 mit der
Bronzeschicht 16 auf der Unterseite, siehe Figur 3)
umfasst, die z.B. durch die Kernschichten 7-12 aus

Glasfaser miteinander verbunden sind.

A4 offenbart dabei (siehe Absatz [33]), dass der
TragerkoOrper an seinem Umfangsbereich (working tip)
sehr dinn ist (zwischen 0,010 und 0,035 Zoll), weil die

Kernschichten sich verjingen ("a tapered thickness
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created by the "dropping off" or ending of the glass

layers") bis zum Verschwinden.

Dies bedeutet, dass A4 auch das Merkmal offenbart, dass
die Seitenwande an ihrem Umfangsbereich miteinander

verbunden sind.

Diese Verbindung im Umfangsbereich findet ohne
Kernschichten statt, und ist somit eine direkte

Verbindung.

Die Seitenwande sind mit faserverstarktem
Verbundwerkstoff (Carbonfasern, Keramikfasern und

Epoxy, siehe das Ende von Absatz [26]) aufgebaut.

Diskussion der erfinderischen Tatigkeit

A4 lehrt, wie (siehe Absatz [10]) sehr dinne Werkzeuge
mit sich verjingendem Querschnitt fir die Bearbeitung

von engen Bereichen gebaut werden konnen.

Diese Werkzeuge sind besonders im Umfangsbereich sehr
dinn, weil (siehe Absatz [33]) sie einen Tragerkdrper
aufweisen, der zwel voneinander beabstandete
Seitenwadnde aus faserverstarkten Verbundstoff umfasst,
die an ihrem Umfangsbereich direkt miteinander

verbunden sind.

Die Beschwerdegegnerin argumentiert, dass der Fachmann
die Vorteile dieser Lehre erkennen und sie ohne
praktische Schwierigkeiten auf den Tragerkorper gemal

A2 {ibertrige.

Die Kammer kann dem nicht beipflichten.
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A2 offenbart ein Werkzeug, bei dem das Abrasivmaterial
auf ein T-fd6rmiges Umfangselement 9 aufgebracht ist und
dieses Element in den Umfangsbereich einer Scheibe

eingebettet ist (siehe Spalte 4, Zeile 65).

Der Tragerkdrper gemal A2 (siehe die Figur 10)
weist nur aufgrund der Anwesenheit dieses T-fdrmigen

Elements zwel beabstandete Seitenwande auf.

Wie von dem Beschwerdefithrer wdhrend der miindlichen
Verhandlung geltend gemacht wurde, misste (siehe AZ,
spalte 2, Zeilen 8-11) das Element 9 bzw. das
Abrasivmaterial 2 breiter als das Sageblatt 1 sein, um

die Schneidefunktion zu gewahrleisten.

Es ist somit dem Fachmann nicht mdéglich, diese
Seitenwdnde im Umfangsbereich direkt miteinander zu
verbinden und das Abrasivmaterial, wie bei A4, auf den
Bereich der direkten Verbindung aufzubringen, ohne dass
entweder die Anwesenheit des Elements 9, und somit auch
die der beabstandeten Seitenwande, oder dessen
Funktion, und somit auch die radiale Schneidekante,

verloren gingen.

Der Fachmann wlirde somit die Lehre der A4 nicht auf
diesen Tragerkorper direkt und unmittelbar ilbertragen
kénnen, weil dies eine grundlegende Anderung der aus A2
bekannten Struktur mit sich brachte, die ohne
praktische Schwierigkeiten und ohne Ausibung einer

erfinderischen Tatigkeit nicht méglich ware.

Der Fachmann gelangte somit auch unter Bericksichtigung
seines allgemeinen Fachwissens nicht zum Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hilfsantrags 11 durch Kombination der
Lehren der Schriften A2 und A4.



T 0380/13

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit

der Anordnung zurilickverwiesen, das Patent in geanderter

Fassung auf der Basis des mit Schriftsatz wvom
2. Mai 2016 als Hilfsantrag 11 eingereichten

Anspruchssatzes (Anspriiche 1 bis 29) und einer noch

anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Nachtigall I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



