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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerdefiihrerin I (Patentinhaberin) und die
Beschwerdefiithrerin II (Einsprechende) haben gegen die
Entscheidung, mit der das Patent Nr. 2 212 058 in
geanderter Fassung aufrechterhalten wurde, jeweils

Beschwerde eingelegt.

Mit dem Einspruch war das Patent in vollem Umfang im
Hinblick auf Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit,
mangelnde erfinderische Tatigkeit) und Artikel 100 b)

EPU (mangelnde Ausfithrbarkeit) angegriffen worden.

Die vorliegende Entscheidung stitzt sich auf folgenden,
bereits im erstinstanzlichen Verfahren zitierten

schriftlichen Stand der Technik:

D2: DE 103 32 605 A;
D3: EP 1 514 640 A; und
D9: Us 5 951 377 A.

Die Beschwerdefiihrerin I (Patentinhaberin) beantragte
mit der Beschwerdebegriindung, dass die angefochtene
Entscheidung aufgehoben wird und das europaische Patent
im erteilten Umfang aufrechterhalten wird (Hauptantraqg)
oder hilfsweise, dass das europaische Patent in
geandertem Umfang gemdal einem der Hilfsantrdge 1 bis 4

aufrechterhalten wird.

Die Beschwerdefiihrerin II (Einsprechende) beantragte
mit der Beschwerdebegriindung, dass die angefochtene
Entscheidung aufgehoben wird und das europaische Patent

widerrufen wird.



VI.

VIT.

VIIT.
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Mit einem Bescheid teilte die Kammer den Parteien ihre
vorlaufige Auffassung, u.a. zu den Antradgen der

Beschwerdefihrerin I, mit.

Als Reaktion reichte die Beschwerdefihrerin I mit
Schreiben vom 24. April 2017 einen neuen Hauptantrag
sowie neue Hilfsantrdge 1-4 ein und beantragte die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage einer

dieser Fassungen.

Wahrend der am 5. Oktober 2017 stattgefundenen
mindlichen Verhandlung reichte die Beschwerdefiihrerin I
Anspriiche 1 bis 11 sowie Spalten 1 bis 25 der

Beschreibung gemal einem neuen Hilfsantrag 2A ein.

Am Ende dieser Verhandlung nahm die Beschwerdefiihrerin
I ihre bisherigen Antrédge (vom 24. April 2017) zurilck,
erklarte den Hilfsantrag 2A zum neuen Hauptantrag und
beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
und die Aufrechterhaltung des Patents in geanderter
Fassung auf der Grundlage der Anspruche gemal

Hauptantrag.

Die Beschwerdefiihrerin II beantragte weiterhin die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des Streitpatents.

Die Entscheidung wurde am Ende der miindlichen

Verhandlung verkundet.

Der unabhangige Anspruch 1 gemal Hauptantrag lautet wie
folgt (Anderungen gegeniilber der erteilten Fassung

wurden durch die Kammer hervorgehoben) :

"Andrilckeinrichtung zum Andriicken von Schneidmittel an

Umfangsflachen (12) von im Wesentlichen zylindrischen



- 3 - T 0631/14

Werkstiickabschnitten (13) bei einer Finishbearbeitung
derart, dass das Schneidmittel an eine Umfangsflache
iber einen Eingriffswinkel mit einer Andriickkraft
angedriickt wird, wobei die Andriickeinrichtung (50, 350,
450, 950+—3656+—33+56) zum Andriicken von Finishband (20)

an die Umfangsflache vorgesehen ist, wobei die

Andrickeinrichtung mindestens ein biegeelastisches
Andrickband (70, 370, 470, 970+—3646+—313+70) umfasst,

das in Bandrichtung im Wesentlichen inelastisch ist und

an zwel mit einem festen Abstand zueinander
angeordneten Lagern (72, 73, 372, 373, 472, 473, 961)
eines Tragerelementes (60, 360, 460, 960) fixiert
befestigt ist, wobei das Andriickband in Bandrichtung
derart inelastisch ist, dass sich die Bandléange
zwischen den Lagern auch unter Belastung nicht
wesentlich andert, und die Andriickeinrichtung zur
Bearbeitung von Werkstiickabschnitten unterschiedlicher
Durchmesser mit einem Durchmesserunterschied von
mindestens 0.1 mm stufenlos anpassbar ist, wobei
dadurehgekennzeiechnetdassy das Andrickband zwischen
den als Festlagern ausgebildeten Lagern (72, 73, 372,
373, 472, 473, 961) selbsttragend eingespannt ist, so
dass sich im lastfreien Zustand eine and der
Vorderseite konkave Bogenform ergibt, das Andrickband
mindestens ein Metallband (70, 370, 470, 970) aus einem
federelastischen Metall umfasst, oder im Wesentlichem
aus einem Elastomermaterial besteht, das durch in
Bandrichtung verlaufende inelastische Fasern verstarkt
ist, und an einer Vorderseite des Andriickbandes
Verrutschsicherungsmittel vorgesehen sind, die ein
Verrutschen des Finishbandes gegeniiber dem Andriickband

bei angedriickter Andriickeinrichtung erschweren.”

Der unabhangige Vorrichtungsanspruch 9 und der
Verfahrensanspruch 10 entsprechen dem unabhangigen

Vorrichtungsanspruch 12 und dem unabhdngigen
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Verfahrensanspruch 13 des Streitpatents, auBer der
Anpassung in Anspruch 10 hinsichtlich des Riickbezugs zu
vorhergehenden Anspriichen. Sie enthalten die
Andrickeinrichtung des Anspruchs 1, so dass es sich im
Lichte der vorliegenden Entscheidung eribrigt, deren

Wortlaut wiederzugeben.

Die Beschwerdefihrerin I argumentiert in Bezug auf den

Hauptantrag, im Wesentlichen, wie folgt.

Der Hauptantrag sei als Reaktion auf die im
Ladungsbescheid angegebene vorlaufige Meinung der
Kammer, sowie auf die wahrend der mundlichen
Verhandlung stattgefundene Diskussion anzusehen, und

somit zulassig.

Anspruch 1 des Hauptantrags sei fir den Fachmann so zu
verstehen, dass die Verrutschsicherungsmittel den
Reibwert des Andrickbands gegeniiber dem Finishband im
Vergleich zu einem Andrickband ohne diese

Verrutschsicherungsmittel erhdhen.

Das Streitpatent gebe eine Mehrzahl von konkreten
Beispielen fir die Ausgestaltung solcher
Verrutschsicherungsmittel, so dass die Ausfihrbarkeit
gegeben sei. Im Ubrigen koénne ein Fachmann mit wenigen
Versuchen ermitteln, wie rau eine Vorderseite eines
Andrickbands gemacht werden muss, um bei gegebenen
Prozessbedingungen (beispielsweise Andrickkraft, Art
des Finishbands) die angestrebte Wirkung als

Verrutschsicherungsmittel zu haben.

Der Begriff "fixiert" werde in Anspruch 1 in seiner
iblichen Bedeutung, namlich als "in der Lage
festgelegt" verwendet, genau wie in der urspringlichen

Beschreibung auf Seiten 21, 29 und 32 angegeben.
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Dieses Merkmal fihre somit keine Unklarheiten ein.

Das dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags
hinzugefliigte Merkmal "fixiert" wurde nicht als
isoliertes Merkmal aus einer Reihe von Merkmalen, die
urspriinglich nur in Kombination miteinander offenbart

waren, in unzulassiger Weise herausgegriffen.

Das ebenfalls dem Gegenstand des Anspruchs 1
hinzugefligte Merkmal, wonach das Andriickband in
Bandrichtung derart inelastisch ist, dass sich die
Bandlange zwischen den Lagern auch unter Belastung
nicht wesentlich andert, befinde sich auf Seite 8 der

urspriinglichen Beschreibung.

Dokument D9 zeige keine gattungsgeméBe
Andrickeinrichtung und eignet sich nicht als
Ausgangspunkt flir eine Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit, vor allem, weil dort keine Fixierung des

Andrickbandes offenbart werde.

Der Fachmann wirde die Lehren der D9 und der D2 nicht
kombinieren, weil die in diesen Schriften offenbarten

Vorrichtungen nicht kompatibel sind.

D2 offenbare (siehe insbesondere Figur 5), dass die
Schneidmittel iber einen breiten Eingriffswinkel mit

einer hohen Andriickkraft angedriickt wird.

D9 offenbare dagegen ein Andrickband aus einem
Elastomermaterial, welches in Bandrichtung besonders
nachgiebig ist, so dass das Finishband nur mit einem
mbéglichst geringen Druck an die Werkstiickoberflache

angedruckt werden kann.
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GemaR D2 werde das Finishband zur Bearbeitung in
Bandrichtung liber das feste Andrickband bewegt, wobei
bei D9 Andrickband und Finishband zusammen bewegt

werden.

D9 und D2 beschrieben beide eine Vorrichtung bei der
die kontinuierliche Bewegung des Schleifbands
funktionsnotwendig ist. Dies werde bei D9 durch die
gleichzeitige Bewegung von Andriickband und Finishband
und durch die Anwesenheit wvon
Verrutschsicherungsmitteln erméglicht. Bei D2 miisse
dagegen ein Abgleiten des Schleifbands an der
Vorderseite des festen Stiitzbands auch unter Einwirkung
des Anpressdrucks sichergestellt sein, so dass
Verrutschsicherungsmittel nicht als offenbart angesehen
werden kénnten. Der Fachmann wiirde deshalb D9 und D2

nicht kombinieren.

Eine Kombination der Lehren der D9 und der D2 ware
nicht in der Lage, die erfinderische Tatigkeit des
Gegenstands des Anspruchs 1 des Hauptantrags in Frage
zu stellen, weil keines von diesen Dokumenten
insbesondere die Fixierung des Andriickbandes an zwei
mit einem festen Abstand zueinander angeordneten und
als Festlager ausgebildeten Lagern eines

Tragerelementes offenbare.

D3 beschreibe zweil Vorrichtungen (eine mit Andrickband
aus Metall, die andere mit Andrickband aus
Elastomermaterial), bei denen die kontinuierliche

Bewegung des Schleifbands funktionsnotwendig ist.

Die Kombination der Lehren der D3 und der D2 sei aus
dhnlichen Grinden auch nicht in der Lage, die
erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1

des Hauptantrags in Frage zu stellen.
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Die Beschwerdefilhrerin II argumentiert zu dem

Hauptantrag im Wesentlichen wie folgt.

Der Hauptantrag sei nicht zuzulassen, weil dieser prima

facie nicht gewdhrbar ist, bzw. neue Einwande aufwerfe.

Der beanspruchte Gegenstand sei nicht ausfihrbar: um
die Erfindung im gesamten Bereich nachzuarbeiten, miisse
der Fachmann wissen, ob ein Metallband rau genug ist
oder nicht, aber dazu brduchte er einen Mindestreibwert
oder eine Testmethode (T 252/02 und T 575/05).

Die im Anspruch 1 hinzugefiigten Begriffe "fixiert" und

"selbsttragend" seien mehrdeutig und somit unklar.

Aufgrund des Begriffs "fixiert" und des Merkmals, dass
das Andrilickband in Bandrichtung derart inelastisch ist,
dass sich die Bandlange zwischen den Lagern auch unter
Belastung nicht wesentlich andert, erstrecke sich der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags uber den

Inhalt der urspringlichen Offenbarung hinaus.

Anspruch 1 des Hauptantrags sei, ausgehend von D9, und
unter Beriicksichtigung der Lehre der D2 und des
fachmédnnischen Handelns und Konnens als nicht

erfinderisch zu betrachten.

Als erster Unterschied gegeniiber D9 gelte, dass das
Andrickband an zwei mit einem festen Abstand zueinander
angeordneten Lagern eines Tragerelementes fixiert ist,
und zwischen diesen als Festlagern ausgebildeten Lagern
selbsttragend eingespannt ist, so dass sich im
lastfreien Zustand eine and der Vorderseite konkave

Bogenform ergibt.
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Diese Merkmale bewirkten, dass die in der Vorrichtung
gemal D9 zur Spannung des Andrickbandes vorgesehen
Elemente nicht mehr bendtigt werden, so dass eine

besonders kompakte Bauform erreicht werden kann.

Als zweiter Unterschied gelte, dass das Andrickband
durch in Bandrichtung verlaufende inelastische Fasern

verstarkt ist.

Diese Unterschiede seien hinsichtlich der

erfinderischen Tatigkeit getrennt diskutierbar.

D2 lehre, dass eine besonders kompakte Bauform erreicht
werden kann, wenn das biegeelastische Andrickband wie
in der Figur 5 dieser Schrift (siehe auch Absatz [37])
an zwel mit einem festen Abstand zueinander
angeordneten Lagern eines Tragerelementes fixiert ist
und zwischen den als Festlagern ausgebildeten Lagern
selbsttragend eingespannt ist, so dass sich im
lastfreien Zustand eine and der Vorderseite konkave

Bogenform ergibt.

Es sei dem Fachmann aus seinem allgemeinen Fachwissen
auch bekannt, dass bei biegelastischen Bandern Fasern

als Verstarkung verwendet werden konnen.

Ahnliche Argumente gelten, wenn die Ausfihrungsform der
D3, bei der das Andrickband aus federelastischen Metall
besteht als Startpunkt fir die Diskussion gilt, und die
Lehre der D2, zusammen mit dem fachmannischen Handeln

und Konnen bericksichtigt werden.

Die Einrichtungen gemdB D3 und D2 seien kompatibel,
weil beide in der Lage sind, mit festem Andruckband zu

funktionieren.
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Als Unterschied bleibe somit lediglich, dass das
Andrickband an zwei mit einem festen Abstand zueinander
angeordneten Lagern eines Tragerelementes fixiert ist,
und zwischen diesen als Festlagern ausgebildeten Lagern
selbsttragend eingespannt ist, so dass sich im
lastfreien Zustand eine an der Vorderseite konkave

Bogenform ergibt.

Diese Merkmale wirden durch die Lehre der D2

nahegelegt.

Entscheidungsgriunde
1. Zulassigkeit

Die Beschwerdefiithrerin II hatte die Zulassigkeit der
mit dem Brief vom 24. April 2017 eingereichten, wahrend
der mindlichen Verhandlung zuriickgezogenen Hauptantrag
bzw. Hilfsantrdge bestritten, weil sie prima facie
nicht gewdhrbar seien bzw. neue Einwande aufwarfen. Fir
die Kammer waren diese Antrage zuldssig, weil sie als
eine Reaktion auf die im Ladungsbescheid angegebene
vorlaufige Meinung der Kammer anzusehen waren (siehe
Punkt 1 des Briefes der Beschwerdefithrerin I wvom

14. September 2017). Dies gilt auch fir den neuen
Hauptantrag, der wahrend der mindlichen Verhandlung im

Lichte der stattgefundenen Diskussion spat eingereicht

wurde.
2. Verrutschsicherungsmittel - Ausfihrbarkeit
2.1 Verrutschsicherungsmittel werden lediglich auf Seite

11, zweiten Absatz, und Seite 21 zweiten Absatz, sowie

in Anspruch 14 der urspringlichen Unterlagen erwahnt.
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Diese Passagen der Beschreibung befinden sich auch,
grundsatzlich unverandert, im Streitpatent (siehe
jeweils die Absatze [30] und [54]).

Laut Seite 11 (oder Absatz [30] des Patents, siehe auch
den urspringlichen Anspruch 14), erschweren
Verrutschsicherungsmittel ein Verrutschen des
Finishbandes gegeniiber dem Andriickband bei angedriickter

Andriickeinrichtung.

Verrutschsicherungsmittel konnen (siehe sowohl Absatz
[30] als auch Absatz [54]) durch eine geeignete Rauheit
der Vorderseite des Andrickbandes gebildet sein, die
eventuell durch einen Belag mit feinkdrnigem

Schneidmaterial realisiert werden kann.

Die Beschwerdefiihrerin II macht geltend, dass diese

Verrutschsicherungsmittel nicht ausfihrbar seien.

Der Fachmann sei durch die ungeniigende Offenbarung
(siehe oben Punkt 2.1) nicht in der Lage, eine
motivierte Entscheidung zu treffen, ob ein Metallband
rau genug flir die beanspruchte Einrichtung sei oder

nicht.

Grund sei, dass dafiir weder ein Mindestreibwert, noch

eine Testmethode im Streitpatent angegeben werden.

Somit werde ein Fachmann sich bei der Umsetzung einer
vom Streitpatent beanspruchten Andriickeinrichtung nicht
sicher (die Beschwerdefiihrerin II bezieht sich dabei
auf T 252/02 und T 575/05) sein konnen, ob die
Verrutschsicherungsmittel anwesend seien und der

Gegenstand des Anspruchs 1 realisiert sei.
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Die Kammer kann sich aus den folgenden Grinden der

Ansicht der Beschwerdefihrerin II nicht anschlieBen.

"Verrutschsicherungsmittel" ist ein technisches
Merkmal, das durch seine Wirkung definiert wird, und
das sowohl im Lichte der Beschreibung, als auch in der
iblichen Sprachverwendung so zu verstehen ist, dass es
sich um ein Mittel handelt, das einem Verrutschen des
Finishbandes gegeniiber dem Andriickband bei angedrickter

Andriickeinrichtung entgegenwirkt.

Das Streitpatent gibt konkrete Beispiele fir die
Ausgestaltung solcher Verrutschsicherungsmittel, so
dass die Ausfiihrbarkeit gegeben ist, insbesondere weil
ein Fachmann mit wenigen Versuchen ermitteln kann, ob
bei gegebenen Prozessbedingungen (z.B. Andrickkraft,
Art des Finishbands) die Reibung zwischen Andrickband
und Finishband ausreicht, um die angestrebte Wirkung zu

erreichen.

Es ist somit im vorliegenden Fall dem Fachmann moglich,
anhand der Offenbarung als Ganzes und mit Hilfe seines
allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand die
zur LoOsung der patentgemaBen Aufgabe erforderlichen
technischen MaRnahmen (z.B. Auswahl geeigneter Rauheit)

zu lidentifizieren.

Der Einwand, dass aufgrund des Fehlens einer
Rauheitsgrenze und einer Testmethode der Fachmann nicht
wisse, ob er im Schutzbereich der Anspriiche arbeitete
oder nicht, bezieht sich auf die Grenzen des durch die
Anspriiche verliehenen Schutzes, und betrifft somit eher
die Klarheit dessen, was beansprucht wird als die
Ausfiihrbarkeit dessen, was im Streitpatent offenbart

wird.
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T 252/02 und T 575/05 betreffen nicht die Problematik
der ausreichenden Offenbarung von Merkmalen, die
funktionell definiert sind, sondern befassen sich mit
unbestimmten Parametern. Die ratio decidendi dieser
Beschwerdekammernentscheidungen hat somit keine direkte

Anwendbarkeit in dem vorliegenden Fall.

Klarheit

Fixiert

Es sei nicht klar, so die Beschwerdefiihrerin II, ob und
wie der durch Anderung eingefithrte Begriff "fixiert"
sich von dem dadurch ersetzten Begriff "befestigt"
unterscheiden sollte, weil dieser im uUblichen
Sprachgebrauch keine andere, und insbesondere keine

engere Bedeutung als "befestigt" habe.

Es sei somit nicht klar, welche Einschra@nkungen des
beanspruchten Gegenstands, im Sinne vom technischen

Merkmalen, dadurch bewirkt werden.

Die Kammer kann sich dieser Argumentation nicht

anschlieBen.

Wie die Beschwerdefihrerin I bemerkt, wird der Begriff
"fixiert" sowohl in Anspruch 1, als auch in der
Beschreibung, in seiner iudbliche Bedeutung, nadmlich als
"in einer Lage festgehalten" verwendet, die im Ubrigem
der Bedeutung entspricht, die in dem Schreiben der
Beschwerdefihrerin II vom 18. Mai 2017, Seite 3

vorgeschlagen wurde.

Dieses Merkmal fihrt somit keine Unklarheiten oder

Widerspriiche im Gegenstand des Anspruchs 1 ein.
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Selbsttragend

Die Beschwerdefihrerin II betrachtet den Begriff
"selbsttragend" ebenfalls als unklar, weil es
widerspriichlich sei, dass das Andriickband sich selbst
trage, und gleichzeitig von den Festlagern getragen

werde.

Die Kammer kann diesen Einwand nicht gelten lassen, und
folgt dabei der Argumentation der Beschwerdefiihrerin I,
wonach der Fachmann "selbsttragend" so verstehen wirde,
dass das Andrickband formstabil ist, sodass sich die
beanspruchte konkave Form auch ohne Anlage eines
Werkstiicks ergibt. Grund dafiir ist, dass das
beanspruchte Andrickband, auch aufgrund der verwendeten
Materialien, zwar biegelastisch ist, aber stabil genug,
um Finishband bei einer Finishbearbeitung wirksam zu

stitzen.

Es ist fir die Kammer nicht vorstellbar, wie dieses
besonders stabile Andriickband nicht formstabil sein
konnte, sondern im lastfreien Zustand, durch die
Schwerkraft, wie eine Zellophanfolie, kollabieren

wirde.

Unzuldssige Erweiterung

Fixiert

Die Beschwerdefiihrerin II macht geltend, dass das dem
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags
hinzugefliigte Merkmal "fixiert" als isoliertes Merkmal
aus einer Reihe von Merkmalen, die urspringlich nur in
Kombination miteinander (Seiten 21 und Figur 2, Seite
32 und Figur 9) offenbart waren, in unzuldssiger Weise

herausgegriffen wurde.
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Die Kammer kann auch diese Argumentationslinie nicht

gelten lassen.

Das Merkmal "fixiert" wurde nicht allein dem Gegenstand

des Anspruchs 1 des Hauptantrags hinzugefigt.

Anspruch 1 des Hauptantrags wurde so geandert, dass das
Andrickband an zwei mit einem festen Abstand zueinander
angeordneten Lagern eines Tragerelementes fixiert ist
und zwischen den als Festlagern ausgebildeten Lagern
selbsttragend eingespannt ist, so dass sich im
lastfreien Zustand eine and der Vorderseite konkave

Bogenform ergibt.

Die Kammer schlieBt sich der Ansicht der
Beschwerdefiihrerin I an, wonach der Fachmann aus der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
(siehe den ersten Absatz auf Seite 21, und die Figuren
2A und 2B) erkennen kann, dass diese
Merkmalskombination nicht in engem Zusammenhang mit den

Ubrigen Merkmalen dieses Ausfilhrungsbeispiels steht.

Die Beschwerdefiihrerin II macht geltend, dass es nicht
so sei, weil Anspruch 1 des Hauptantrags die folgenden
Merkmale nicht enthalte, die urspriinglich in engem

Zusammenhang mit den hinzugefligten Merkmale stinden:

a) ein starres und im Wesentlichen C-formiges,
einstiickiges Tréagerelement mit einem massiven

Tragerabschnitt;

b) dass das Andrickband zwei Enden aufweist, die
jeweils an den freien Enden der zugeordneten

Schenkelabschnitte fixiert sind
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c) dass die freie Lange des Andriickbandes zwischen den

Lagern grdBer ist als der lichte Abstand der Lager.

Die Kammer ist nicht einverstanden.

Die Merkmale, dass das Tragerelement starr ist, und
einen massiven Tragerabschnitt mit zwei
Schenkelabschnitten aufweist, sind im Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hauptantrags, so wie diesen der

Fachmann verstehen wlirde, implizit enthalten.

Grund dafir ist, dass die beanspruchte
Andriickeinrichtung ein Tragerelement, und zwei das
Andriickband tragende, als Festlager ausgebildete und
mit einem festen Abstand zueinander angeordneten Lager
dieses Tragerelementes aufweist. Wenn eine solche
Struktur, die aus einem Tragerelement und zwei
beabstandeten Lagern besteht, Bearbeitungskradften
standhalten muss, darf diese nicht beliebig geformt

sein, sondern muss starr und massiv genug sein.

Ferner, sieht die Kammer zwischen den Merkmalen des
Ausbaus des Tragerelements, d.h. C-férmig, starr und/
oder einstiickig, keinen funktionellen und/oder
strukturellen Zusammenhang mit der Fixierung des
Andrickbandes. Die Beschwerdefihrerin II hat

diesbeziiglich keine Begriindung vorgebracht.

Das Merkmal, das das Andriickband nicht endlos ist
ergibt sich auch zwingend, zumindest mit dem Auge des
Fachmanns, weil es technisch widersinnig ware, nur ein
Teil eines Endlosbandes, das zwischen zwei als
Festlager ausgebildeten Lagern eingespannt wird, zu

verwenden.
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Dass die freie Lange des Andrickbandes zwischen den
Lagern groRer ist als der lichte Abstand der Lager,
ergibt sich auch deshalb, weil gemaB Anspruch 1 eine im
lastfreien Zustand and der Vorderseite konkave

Bogenform im Andruckband vorhanden ist.

Derart inelastisch....sich nicht wesentlich andert

Das ebenfalls dem Gegenstand des Anspruchs 1
hinzugefiigte Merkmal, wonach das Andrtckband in
Bandrichtung derart inelastisch ist, dass sich die
Bandlédnge zwischen den Lagern auch unter Belastung
nicht wesentlich andert, sei, so die Beschwerdefilhrerin
IT, nicht urspringlich offenbart, weil auf Seite 8§,
Zeilen 1-5, der ursprunglichen Beschreibung
ausschlieBlich die Information enthalten sei, dass das
Material bzw. eine Materialkombination des

Andriickbandes die notige Steifigkeit aufweise.

Es sei somit moglich, nach dem Wortlaut des Anspruchs
1, dass das Andrickband nicht aufgrund des in Anspruch
1 angegebenen Materials, sondern aufgrund seiner

Geometrie sich nicht wesentlich verléangert.

Die Kammer ist damit nicht einverstanden. Seite 8,
Zeilen 1-5 der urspringlich eingereichten Anmeldung ist
es nicht zu entnehmen, dass nur das Material bzw.
Materialkombination des Andrickbandes eine Rolle fur
die Inelastizitadt spielt. In der Tat gehdrt es zum
Fachwissen des Fachmanns, dass der Querschnitt eines
Bandes auch darauf einen Einfluss hat. Deshalb fiuhrt
das in Anspruch 1 entsprechende hinzugefiigte Merkmal zu
keiner neuen Lehre bzw. keinem Verstoll gegen Artikel
123(2) EPU.
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Erfinderische Tatigkeit, ausgehend von D9

Die Beschwerdefiihrerin II argumentiert, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags, ausgehend
von D9, und in Anbetracht der Lehre der D2 und des
fachmannischen Handelns und Konnens nicht erfinderisch

sei.

D9 offenbart eine Andriickeinrichtung (12, 10, 20, 22,
siehe z. B. Figur 4) zum Andricken von Schneidmittel
(16, Spalte 4, Zeile 64) an Umfangsfldchen (126, siehe
Figur 7c) von im Wesentlichen zylindrischen
Werkstliickabschnitten (z.B. 126) bei einer
Finishbearbeitung derart, dass das Schneidmittel (16)
an eine Umfangsfladche mit einer Andriickkraft (siehe
Spalte 2, Zeilen 57-58: 25 lbs/sg. inch) angedriickt
wird, wobei die Andriickeinrichtung (12, 10, 20, 22) zum
Andriicken von Finishband (16) an die Umfangsflache
vorgesehen ist, wobei die Andrickeinrichtung mindestens
ein biegeelastisches Andriickband (20, "rotational
backup", siehe Spalte 5, Zeilen 10-15) umfasst, das an
zwel mit festen Abstand zueinander angeordneten
rotierenden Lagern (10, 12) eines Tragerelementes (42)
fixiert ist, und die Andriickeinrichtung zur Bearbeitung
von Werkstiickabschnitten unterschiedlicher Durchmesser

(66, 50, 70, 72, siehe Figur 1) geeignet ist.

Die Beschwerdefiihrerin I macht geltend, dass D9 das
Merkmal nicht offenbare, dass das Schneidmittel an der
Werksticksumfangsfldche iber einen Eingriffswinkel
angedruckt werde. Grund dafiir sei, dass in D9 einen
"Linienkontakt" angestrebt sei (siehe z.B. Spalte 2,
Zeilen 26 oder 53, und von Spalte 8, Zeile 63 bis
Spalte 9 Zeile 8).
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Die Kammer ist der Auffassung, dass dies keinen
Unterschied gegeniiber dem Gegenstand des Anspruchs 1
des Hauptantrags bewirken kann, weil, aufgrund der
Elastizitat des Andrickbandes (20) der D9, die dort
beschriebene Andriickeinrichtung sicherlich geeignet
ist, Schneidmittel an Umfangsflachen von im
Wesentlichen zylindrischen Werkstiickabschnitten bei
einer Finishbearbeitung derart anzudriicken, dass das
Schneidmittel an eine Umfangsfladche iUber einen

Eingriffswinkel mit einer Andrickkraft angedrickt wird.

Diese Andrickeinrichtung (siehe die Figuren 7E und 7F,
und von Spalte 8, Zeile 63 bis Spalte 9 Zeile 8) ist
durch horizontale Bewegung in der Lage, Werksticke mit

unterschiedlichem Durchmesser zu bearbeiten.

Dies bedeutet, dass D9 auch eine Einrichtung offenbart,
die an unterschiedliche Durchmesser mit einem
Durchmesserunterschied von mindestens 0.1 mm stufenlos

anpassbar ist.

Zugunsten der Beschwerdefilthrerin II schlieBt sich die

Kammer Ihrer Argumentationslinie an, dass der Riemen 20
der D9 in Bandrichtung im Wesentlichen unelastisch sein
muss, um eine Stitzwirkung entfalten zu kdnnen, so dass
die Bandléange zwischen den Lagern auch unter Belastung

sich nicht wesentlich &andert.

Die Beschwerdefiihrerin I macht auch geltend, dass das
Andriickband der D9 nicht an zwei als Festlager
ausgebildeten und mit festem Abstand zueinander
angeordneten Lagern (10 ,12) eines Tragerelementes (42)

fixiert sei.

Die Kammer teilt dabei die Auffassung der

Beschwerdefiihrerin II, dass das Band (20) in der D9
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iber die Rollen am Trager fixiert ist, weil dies so mit
den Rollen befestigt ist, dass es vom Tradgerelement (42

in D9) nicht entfernt werden kann.

Fir die Kammer weisen diese Rollen zwar einen festen
Abstand zueinander auf, sind jedoch nicht als Festlager

identifizierbar.

Verrutschsicherungsmittel, die ein Verrutschen des
Finishbandes gegeniiber dem Andriickband bei angedrickter
Andriickeinrichtung erschweren, sind an der Vorderseite
des Andrilickbandes der D9 auch vorgesehen, weil dieses
Andrickband aus einem elastischen Elastomermaterial
besteht, das einen besonders hohen Reibwert mit sich

bringt.

Unterschiede

Als erster Unterschied gegeniiber D9 gilt, dass das
Andrickband an zwei als Festlager ausgebildeten Lagern
eines Tragerelementes fixiert und selbsttragend
eingespannt ist, so dass sich im lastfreien Zustand

eine an der Vorderseite konkave Bogenform ergibt.

Als zweiter Unterschied gegeniiber D9 gilt, dass das
Andriickband durch in Bandrichtung verlaufende

inelastische Fasern verstarkt ist.

Wirkungen - Teilaufgaben

Der erste Unterschied bewirkt, nach Auffassung der
Beschwerdefiihrerin II, dass das Andrickband eine
Stitzwirkung entfalten kann, ohne dass die in der
Vorrichtung gemal D9 dafilr vorgesehen Spannelemente

(14, 32, 36 in Figur 1) bendtigt werden, so dass eine
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besonders kompakte Bauform fir die Einrichtung gemal D9

ermdglicht wird.

Der zweite Unterschied bewirkt (siehe Absatz [22] des
Streitpatents), dass sich die Bandlange zwischen den

Lagern auch unter Belastung nicht wesentlich &andert.

Die Kammer sieht aufgrund dieser Wirkungen keinen
synergistischen Zusammenhang zwischen den
Unterscheidungsmerkmalen und merkt an, dass ein solcher
Synergieeffekt von den Parteien weder behauptet noch

nachgewiesen wurde.

Folglich ist eine unhabhdngige Erdrterung beziiglich
erfinderischer Tatigkeit anhand von zwei getrennten

Teilaufgaben zu fihren.

Die durch den ersten Unterschied zu ldsende Teilaufgabe
lautet, die aus D9 bekannte Vorrichtung so zu

modifizieren, dass diese kompakter wird.

Die durch den zweiten Unterschied zu losende
Teilaufgabe lautet, das Finishband bei einer
Bearbeitung durch das Andrickband effektiver zu

stitzen.

Diskussion der erfinderischen Tatigkeit

Wird eine Losung der ersten Teilaufgabe angestrebt,
dann ist, wie in der mindlichen Verhandlung seitens der
Beschwerdefihrerin II ausgefihrt, die Lehre der D2 zu

bericksichtigen.

D2 offenbart (siehe insbesondere die Figuren 3-5 und
Absatze [29]-[37]) eine Andrickeinrichtung zum

Andricken von Finishband an Umfangsfldchen von im
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Wesentlichen zylindrischen Werkstickabschnitten, die
ein biegeelastisches Andriickband (18, siehe Absatz
[31]) umfasst, das in Bandrichtung im Wesentlichen
inelastisch ist und an zweil beabstandet zueinander
angeordneten Lagern (15 ,16) eines Tragerelementes (20,
21) fixiert ist.

Das Andrickband (18) ist bei D2 zwischen den Lagern
(15, 16) selbsttragend eingespannt, so dass sich im
lastfreien Zustand eine an der Vorderseite konkave

Bogenform ergibt.

D2 offenbart keine als Festlager ausgebildeten Lager,
sondern rotierende Lager (siehe Absatze [10] und [34]),
die keinen festen Abstand zueinander aufweisen (siehe
Absdtze [32] und [37]).

In D2 sind keine Verrutschsicherungsmittel vorgesehen,
weil die Bearbeitung u.a. durch die Vorschubbewegung
des Bandes (siehe Absatze [31] und [49]) durchgefihrt
wird, was ein Verrutschen des Finishbandes gegeniiber
dem Andriickband bei angedriickter Andrickeinrichtung mit

sich bringt.

Die Beschwerdefiihrerin II macht geltend, dass D2 lehre,
dass eine besonders kompakte Bauform erreicht werden
konne, wenn das biegeelastische Andriickband, wie in der
Figur 5 dieser Schrift (siehe auch Absatz [37]), an
zwel mit einem festen Abstand zueinander angeordneten
Lagern eines Tréagerelementes fixiert und zwischen den
als Festlagern ausgebildeten Lagern selbsttragend
eingespannt werde, so dass sich im lastfreien Zustand

eine an der Vorderseite konkave Bogenform ergabe.

Die Kammer kann sich dem nicht anschlieBen.
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Eine Kombination der Lehren der D9 und der D2 ist nicht
in der Lage, die erfinderische Tatigkeit des
Gegenstands des Anspruchs 1 des Hauptantrags in Frage
zu stellen, weil diese nicht alle dafir notwendigen

Merkmale enthalten wirde.

Die Fixierung des Andrickbandes an zwei als Festlager
ausgebildeten Lagern eines Tragerelementes ist weder in
der Einrichtung gemaB D9 anwesend, noch Teil der Lehre
der D2. Die Lager 15, 16, an welchen das Andrilickband 18
in D2 fixiert ist, sind Umlenkelemente und weisen
ferner wegen der Spannvorrichtung 19 keinen festen

Abstand zueinander auf.

Das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit ist somit,

zumindest auf der Basis dieses Merkmals, anzuerkennen.

Verrutschsicherungsmittel wiirden aus den folgenden
Grinden auch nicht in dieser Kombination vorhanden

sein.

D9 und D2 beschreiben beide eine Vorrichtung, bei der
die kontinuierliche Bewegung des Schleifbands
funktionsnotwendig ist. Dies wird bei D9 durch die
gleichzeitige Bewegung von Andriickband und Finishband
und durch die Anwesenheit wvon
Verrutschsicherungsmitteln ermdglicht. Bei D2 muss
dagegen ein Abgleiten des Schleifbands an der
Vorderseite des festen Stiitzbands auch unter Einwirkung

des Anpressdrucks sichergestellt sein.

Dies bedeutet, dass bei der angestrebten besonders
kompakten Bauform gemaB D2 Verrutschsicherungsmittel
nicht anwesend sein konnen, weil das Abgleiten des

Schleifbands an der Vorderseite des festen Stitzbands
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auch unter Einwirkung des Anpressdrucks moglich sein

muss.

Fiir die Kammer wiirde der Fachmann aus diesem bestimmten
Grund nicht daran denken, die in D2 offenbarte L&sung
in die Andriuckvorrichtung von D9 einzufihren bzw. die
Lehren von D9 und D2 zu kombinieren. Tatsachlich, da
das Andriickband (18) der Vorrichtung von D2 wé&hrend der
Bearbeitung des Werkstilickes feststeht, wiirde dieses
feststehende Andriickband zu einer vorzeitigen Abnutzung
des beweglichen Finishbandes (16) in D9 wegen der

gegenseitigen Reibung fihren.

Wirde der Fachmann trotzdem daran denken, die in D2
offenbarte Losung in die Andrickvorrichtung wvon DS
einzufihren, wiirde er auf die Verrutschsicherungsmittel
verzichten miissen. Er wilirde somit nicht zu dem

beanspruchten Gegenstand gelangen.

Erfinderische Tatigkeit, ausgehend wvon D3

Die Beschwerdefiihrerin II argumentiert, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags, ausgehend
von D3, und in Anbetracht der Lehre der D2 und des
fachmannischen Handelns und Konnens nicht erfinderisch
sei. Um die Kompatibilitdt der Lehren dieser Schriften
zu zeigen, macht die Beschwerdefiihrerin II geltend,
dass bei der Einrichtung gemaB D3 auch moéglich sei,
genau wie bei D2, dass das Andriickband wahrend der

Bearbeitung fest stehe (siehe Anspruch 4).

D3 offenbart eine Andriickeinrichtung (siehe Figur 1)
zum Andriicken von Schneidmitteln an Umfangsflachen wvon
im Wesentlichen zylindrischen Werkstlickabschnitten (3)
bei einer Finishbearbeitung derart, dass das

Schneidmittel an eine Umfangsflache iber einen



- 24 - T 0631/14

Eingriffswinkel mit einer Andrickkraft angedrickt wird
(siehe Figur 1), wobei die Andriickeinrichtung zum
Andricken von Finishband (2) an die Umfangsfléache
vorgesehen ist, wobei die Andrickeinrichtung mindestens
ein biegeelastisches Andriickband (8, Stitzband)
umfasst, das in Bandrichtung im wesentlichen
inelastisch ist (weil, wie bei D9, eine exzessive
Verlangerung die Funktionsfahigkeit des gesamten
Apparates beeintrachtigen wiirde), und an zweli mit einem
festen Abstand zueinander angeordneten und rotierenden
Lagern (7) eines Tragerelementes (6) fixiert ist, wobei
das Andrickband in Bandrichtung derart inelastisch ist,
dass sich die Bandlange zwischen den Lagern auch unter
Belastung nicht wesentlich andert (so dass, wie auf
Spalte 3, Zeilen 2-6, die mechanische Beanspruchung des
Schleifbandes erheblich reduziert wird), und die
Andrickeinrichtung zur Bearbeitung von
Werkstuckabschnitten unterschiedlicher Durchmesser mit
einem Durchmesserunterschied von mindestens 0.1 mm
durch die Flexibilitdt des Andriickbandes stufenlos

anpassbar ist.

Das Andrickband der D3 kann entweder ein Metallband
umfassen, das federelastisch ist, oder ein

Elastomerband sein (siehe Absatz [5]).

Beide Ausfihrungsformen enthalten
Verrutschsicherungsmittel, weil die Reibung zwischen
Finishband und Andrickband unerwinschten relativen

Bewegungen entgegenwirkt.

Von der Ausfihrungsform mit Metallband ausgehend bleibt
somit als Unterschied, das das Andrickband zwischen den
als Festlager ausgebildeten Lagern selbsttragend
eingespannt ist, so dass sich im lastfreien Zustand

eine an der Vorderseite konkave Bogenform ergibt.
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Dieser Unterschied entspricht dem Unterschied, der
zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hauptantrags und der in D9 offenbarten Einrichtung
(siehe oben Punkt 5.3.1) bereits identifiziert wurde,
und der als Basis flir die Anerkennung einer
erfinderischen Tatigkeit (siehe Punkt 5.5) angesichts
der Kombination der Lehren der Schriften D9 und D2

gegolten hat.

Die Kammer ist der Auffassung, dass dem Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hauptantrags angesichts der Kombination
der Lehren der Schriften D3 und D2 aus den gleichen
Grinden die Anwesenheit einer erfinderischen Tatigkeit

zuzuerkennen ist.

Grund dafir ist, dass die Kombination der Lehren der D3
und der D2 auch nicht alle Merkmale des Gegenstands des
Anspruchs 1 des Hauptantrags enthalten kann, weil die
Fixierung des Andrickbandes an zwel als Festlager
ausgebildeten Lagern weder in der Einrichtung gemal D3
anwesend ist, noch Teil der Lehre der D2 ist (siehe
oben Punkt 5.5.1).

Dass bei D3 die Mdglichkeit offenbart ist, dass das
Andriickband wahrend der Bearbeitung fest steht, bewirkt
dabei, dass die Argumente, die fiir die Anwesenheit wvon
Verrutschsicherungsmitteln in der Einrichtung gemal D3

sprechen, ihre Giltigkeit verlieren.

Tatsdchlich kdnnen Verrutschsicherungsmittel bei dieser
Ausfiihrungsform nicht vorhanden sein, weil dort, wie
bei D2 ein Abgleiten des angetriebenen Schleifbands an
der Vorderseite des festen Stlutzbands wahrend der

Bearbeitung, d.h. unter Einwirkung des Anpressdrucks,
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stattfinden muss, um zu vermeiden, dass das Band

vorzeitig abgenutzt wird.

Wenn diese Ausfihrungsform der D3 und die Vorrichtung
gemal D2 keine Verrutschsicherungsmittel aufweisen,
kann die Kombination der Lehren dieser Schriften dieses

Merkmal auch nicht enthalten.

Die unter Punkt 5.5.4 oben flir die Kombination der
Lehren von D9 und D2 angegebenen Grinde gelten auch fir

die Kombination der Lehren von D3 und D2.

Unabhédngiger Vorrichtungsanspruch 9 und unabhangiger

Verfahrensanspruch 10

Wahrend der mindlichen Verhandlung hat die
Beschwerdefiithrerin II erklart, dass gegen die
unabhédngigen Anspriiche 9 und 10 keine weiteren Einwande
hinsichtlich der erfinderischen Tatigkeit erhoben
werden. Da die Anspriiche 9 und 10 die
Andriickeinrichtung des Anspruchs 1 enthalten, beruhen
deren Gegenstande aus den gleichen wie fiir Anspruch 1

angegebenen Griinden auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Angepasste Beschreibung

Die Beschwerdefiihrerin II hat gegen die wahrend der
mindlichen Verhandlung zum Hauptantrag angepasste
Beschreibung keine Einwande erhoben. Die Kammer hatte

hiergegen ebenfalls keine Einwande.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz
zurlickverwiesen mit der Anordnung, das Patent in

geandertem Umfang in der folgenden Fassung gemal

Hauptantrag, eingereicht in der mindlichen Verhandlung

vom 5. Oktober 2017, aufrechtzuerhalten:

Anspriche:
Patentanspriiche 1 bis 11,

Beschreibung:
Spalten 1 bis 25,

Zeichnungen:

Figuren 1 bis 12 gemdB Patentschrift.
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