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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Patentinhaberin (Beschwerdefithrerin I) und die
Einsprechende (Beschwerdefithrerin II) haben jeweils
gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung,
mit der das Patent Nr. 2 208 576 in gedndertem Umfang
aufrechterhalten wurde, unter Wahrung der Frist- und
Formerfordernisse Beschwerde eingelegt und diese

jeweils begrindet.

Mit dem Einspruch war das gesamte Patent im Hinblick
auf Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit und mangelnde

erfinderische Tatigkeit) angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der
Gegenstand von Anspruch 1 des Patents in der erteilten
Fassung nicht neu gegeniiber der Lehre von Dokument D1
sei, der Gegenstand des Anspruchs 1 gemdRl dem wahrend
der miindlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 1

jedoch den Erfordernissen des EPU geniige.

Am 21. Februar 2017 fand die miindliche Verhandlung vor
der Beschwerdekammer statt. Wegen der Einzelheit des
Verlaufs der miindlichen Verhandlung, insbesondere den
eingangs gestellten Antragen der Parteien, deren
verfahrenswesentlichen Erklarungen sowie den erdrterten

Themen, wird auf das Sitzungsprotokoll Bezug genommen.

Die Patentinhaberin beantragte abschlieBend die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung
(Hauptantrag), die Zurilickweisung der Beschwerde der
Einsprechenden (im Schriftsatz vom 29. Juli 2015 als
Hilfsantrag 1 bezeichnet) oder, hilfsweise, bei
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die

Aufrechterhaltung des Patents in weiter geédnderter
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Fassung auf der Basis eines der mit Schriftsatz vom 2.
Februar 2015 als Hilfsantrdge 2 bis 4 eingereichten

Anspruchssatze.

Die Einsprechende beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
europaischen Patents Nr. 2 208 576 sowie die

Zurlickweisung der Beschwerde der Patentinhaberin.

Der unabhdngige Anspruch 1 gemal dem Hauptantrag, d.h.
Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung, lautet

wie folgt

"Oszillationsantrieb (10) mit einem Werkzeug (22),
wobei der Oszillationsantrieb aufweist:

eine Antriebswelle (12), die um ihre Langsachse (14)
drehoszillierend antreibbar ist und ein freies Ende
(lo) aufweist,

eine Aufnahme (18) am freien Ende (16) der
Antriebswelle (12), die eine Anlageflache (20) zur
Anlage des Werkzeugs (22) aufweist,

einen Befestigungsabschnitt (24) an der Aufnahme (18),
der gegeniiber der Anlagefladche (20) erhaben in Richtung
der Langsachse (14) nach auBlen hervorsteht und eine
Mehrzahl von Vorspringen aufweist, die bezogen auf die
Langsachse radial nach auBen hervorstehen, welche zur
formschliissigen Verbindung mit einer
Befestigungsoffnung (26) des an der Anlageflache (20)
anliegenden Werkzeugs (22) ausgebildet sind,

mit einem Befestigungsmittel (28) zur Befestigung des
Werkzeugs (22) mit seiner Befestigungsdffnung (26) an
der Aufnahme (18),

wobei das Werkzeug aufweist:

eine Befestigungsoffnung (26) die so ausgebildet ist,
dass ein Formschluss zwischen dem Befestigungsabschnitt

(24) und der Befestigungsoffnung (26) entsteht, wenn
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das Werkzeug (22) an der Anlageflache (20) anliegt,
dadurch gekennzeichnet, daB sich der
Befestigungsabschnitt (24) in einer Richtung von der

Anlageflédche weg in zumindest einem Bereich wverjingt".

Anspruch 1 gemal dem Hilfsantrag 1 entspricht Anspruch
1 des Patents in der aufrechterhaltenen Fassung und
somit der Kombination der Anspriiche 1, 13 und 15 des
Patents in der erteilten Fassung, d.h. dem Anspruch 1
des Patents in der erteilten Fassung mit den folgenden

zusatzlichen Merkmalen:

im Oberbegriff des Patentanspruchs 1:

"wobeil jeder Vorsprung (36) ausgehend von der
Anlageflédche (20) mindestens eine Flanke (38)
ausbildet, deren Grundlinie (40) auf der Anlagefléache

(20) eine im Wesentlichen gerade Strecke ist, und"

im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1:
"die Flanke (38) zur Langsachse (14) einen Winkel (o)
zwischen 5° und 40°, vorzugsweise zwischen 10° und 25°¢,

insbesondere zwischen 13° und 17° bildet".

Angesichts der Entscheidung der Kammer ist der Wortlaut
der unabhédngigen Anspriiche der Hilfsantrdge 2 bis 4

nicht von Bedeutung.

Es wurden u.a. folgende Druckschriften eingereicht und

im Beschwerdeverfahren berilicksichtigt:

Dl: US 2005/0095966 Al

D3: DE 103 52 501 Al

D4: US 1 947 662 A

D7: US 5 267 723 A

E9: Sachverstandigengutachten Prof. Dr. Ing. B. Kinne
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vom 5.August 2015

E12: 2. Erganzungsgutachten Prof. Dr. Ing. B. Kinne wvom
4. August 2016

E15: Erganzungsgutachten Prof. Dr. Ing. B. Kinne vom
9. Marz 2016

E23: DIN ISO 5597.

Die Patentinhaberin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Anspruch 1 des Hauptantrags - Neuheit

Entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung sei das
kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1, wonach "sich
der Befestigungsabschnitt in einer Richtung von der
Anlagefladche weg in zumindest einem Bereich wverjingt"
aus D1 nicht bekannt und werde auch in D2 nicht
offenbart.

D3 offenbare einen Exzenterschleifer und keinen

Oszillationsantrieb.

Anspruch 1 des Hauptantrags - erfinderische Tdtigkeit

MaBgeblich flir die Prifung der erfinderischen Tatigkeit
sel das Verstandnis des Fachmanns vom kennzeichnenden
Merkmal des Anspruchs 1. Dabei sei zu bericksichtigen,
dass der verjungte Bereich des Befestigungsabschnitts
24 an der Anlageflache beginne, dies sei unter anderem
den Figuren la, 1lb, 4, 5a, 5b, 6a des Streitpatents zu
entnehmen. Alle Ausfihrungsbeispiele zeigten dies

entsprechend.

Ferner ergebe sich das Merkmal auch unmittelbar
implizit aus dem technischen Zusammenhang, da die

Drehmomentibertragung (siehe Streitpatent, Absatze 7
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und 13) formschliissig erfolge.

Gemal dem Oberbegriff des Anspruchs 1 liege das
Werkzeug 22 an der Anlagefldche am freien Ende der
Antriebswelle an. In dieser Position erfolge also
anspruchsgemidB die Ubertragung des Drehmoments von der

Antriebswelle auf das Werkzeug.

Wenn dem Fachmann nun die Lehre offenbart werde, dass
sich der Befestigungsabschnitt 24 in einer Richtung wvon
der Anlageflache weg in zumindest einem Bereich
verjlinge, so werde er das — dieser Aufgabe folgend — so
verstehen, dass dieser Bereich dort vorhanden sein
misse, wo das Werkzeug wahrend der

Drehmomentiibertragung anliege.

Die Anordnung einer Verjlingung an dem der Anlageflache
abgewandten Ende des Befestigungsabschnitts 24 habe
keinen Effekt auf die Drehmomentiibertragung, es sei

denn, dass sie bis zur Anlageflache durchgehe.

Die Formulierung des kennzeichnenden Merkmals des
Anspruchs 1 sei so gewahlt worden, damit auch ein
Befestigungsabschnitt mit abgedeckt sei, welcher direkt
an der Anlagefldche sich verjinge und anschlieBend in

einen zylindrischen Abschnitt ibergehe.

Sollte die Kammer das vorgenannte Verstandnis nicht
teilen und dagegen zur Auffassung gelangen, dass durch
das kennzeichnende Merkmal des erteilten Anspruchs 1
ein Befestigungsabschnitt mit abgedeckt sei, welcher
sich nur an dem der Anlageflache abgewandten Ende, in
Form einer Einfiihrungsschrdge oder Fase, verjingt, dann
werde, wie von der Patentinhaberin im Termin zur
mindlichen Verhandlung ausdricklich erklart, die

erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1
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seitens der Patentinhaberin nicht weiter verteidigt.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 - erfinderische T&atigkeit

GemaR Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 beginne die Flanke
und somit die Verjlingung des Befestigungsabschnitts an

der Anlageflache.

Die Einsprechende habe bezliglich des Anspruchs 1 des
Hauptantrags argumentiert, dass der Fachmann die
Verjlingung des Befestigungsabschnitts nicht an der
Anlageflache vorsehen wiirde, da dies gemal der Lehre
der E9, siehe Seite 34, dritter Spiegelstrich, letzter
Satz, die Lebenserwartung des Werkzeugs verringerte und
somit die Verjingung als nachteilig zu erachten ware,
siehe hierzu auch E9, Seite 34, finfter und sechster

Spiegelstrich.

Keine der D3, D4, D7 und E23 bdte dem Fachmann ein
Vorbild flir eine von der Anlageflédche ausgehende, zur
Liangsachse einen Winkel zwischen 5° und 40° bildende
Flanke eines ein Teil des Befestigungsabschnitts

bildenden Vorsprungs.

In E12, Seite 6, Randzeichen f), zweiter Absatz, erster
Satz, sei angegeben, dass der Verfasser der E12 sich
mit der Problematik der erfinderischen Tatigkeit nicht
auseinandergesetzt habe. Im o.g. Absatz werde auch kein
Bezug auf Absatz 7 des Streitpatents genommen.
Dementsprechend konnen entgegen dem Vortrag der
Einsprechenden dem o.g. Absatz keine Aussagen
betreffend die Notwendigkeit der Ausibung einer
erfinderischen Tatigkeit zur L&sung der durch das

Streitpatent geldsten Aufgabe entnommen werden.

Das Argument der Einsprechenden, wonach Anspruch 1 des
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Hilfsantrags 1 auch einen Befestigungsabschnitt, dessen
sich direkt an der Anlage angrenzender Bereich nicht
verjingt, mitumfasse, sei zum ersten Mal wahrend der
mindlichen Verhandlung vorgebracht worden. Dieses
Argument, welches auch nicht durchgreife, solle daher
seitens der Kammer als verspatet nicht in Betracht

gezogen werden.

Anpassung der Beschreibung des Hilfsantrags 1

Der erstmals wahrend der miindlichen Verhandlung seitens
der Einsprechenden gestellter Antrag betreffend die
Streichung, bzw. Anderung der Beschreibungsabsitze 7,
15 und 27, sowie die diesbeziigliche Argumentation der
Einsprechenden sollten als verspatet gemal Artikel 12
(4) und 13 (1) und (3) VOBK nicht ins Verfahren
zugelassen werden. Die Einsprechende habe die spate
Geltendmachung ihrer Einwendung im Ubrigen auch nicht

begrindet.

Ferner gebe es keine Rechtsgrundlage im EPU fir die
Stattgabe des Antrags der Einsprechenden. Nur bei
Widerspriichen zwischen Beschreibung und Ansprichen,
welche eine Unklarheit generierte, bedirfe es einer
entsprechenden Anpassung der Beschreibung. Dies sei
vorliegend indes gerade nicht der Fall. AuBerdem,
entspreche Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 der
Kombination der Anspriiche 1, 13 und 15 des Patents in
der erteilten Fassung und sei nach MaBgabe der
Entscheidung der GroBen Beschwerdekammer G 3/14 (ABl.
EPA 2015, Al102) somit nicht auf Klarheit zu lberprifen.
Das Beschwerdeverfahren diene eben nicht dazu, eine

Kosmetik des Patents vorzunehmen.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 entspreche einer

bevorzugten Ausfihrungsform des erfindungsgemalen
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Antriebs.

Die Einsprechende hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Anspruch 1 des Hauptantrags - Neuheit

Aufgrund der offensichtlich notwendigen Ausbildung
einer Fase am auBeren Bereich der seitlichen Flachen
der in D1, bzw. D2 offenbarten abgerundeten Spitzen 26
sei der Gegenstand von Anspruch 1 durch die Offenbarung

von D1, bzw. D2 neuheitsschadlich vorweggenommen.

Aus der D3 sei ein Exzenterschleifer 15 und somit eine
Werkzeugmaschine mit einem Oszillationsantrieb bekannt,
der eine Antriebswelle aufweise, die in der D3 als
"Ankerwelle" bezeichnet werde und ein freies Ende
aufweise. Auch die restlichen Merkmale des Anspruchs 1

seien aus D3 bekannt.

Anspruch 1 des Hauptantrags - erfinderische Tdtigkeit

Anspruch 1 sei fur den Fachmann verstdndlich und
bediirfe keiner Interpretation auf der Basis der
Beschreibung und der Figuren im Sinne des Artikels 69
EPU.

Es seien mehreren Positionsvarianten des verjingten
Befestigungsbereichs durch das kennzeichnende Merkmal
des Anspruchs 1 abgedeckt, welche der Fachmann

problemlos nacharbeiten kdénne.

In den Figuren des Streitpatents sei nur ein

bevorzugtes Beispiel abgebildet.

Im Absatz 7 des Streitpatents sei angegeben, dass die
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zu ld6sende Aufgabe darin zu sehen sei, einen
verbesserten Oszillationsantrieb aufzuzeigen, der die
Nachteile einer formschliissigen Drehmomentiibertragung

auf das Werkzeug verringere.

Der Fachmann wahlte dabei gerade nicht die Variante,
bei der die Verjingung direkt an der Anlagefléache
anfange, da dies gemaB E9 die Lebenserwartung des
Werkzeugs verringerte. Er wahlte eher direkt an der
Anlageflédche einen zylindrischen Querschnitt und sahe
an dem der Anlageflache abgewandten Ende des
Befestigungsabschnitts in Form einer Einfihrungsschrage
eine Verjlingung des Befestigungsabschnitts vor, siehe

hierzu E9.

Das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 lasse vollig
offen, wo die Verjingung des Befestigungsabschnittes
beginne und wo sie ende. Entscheidend sei nach diesem
Merkmal allein, dass sich der Befestigungsabschnitt
irgendwo in einer Richtung von der Anlageflédche weg
verjlinge. Hiernach reiche es vollkommen aus, wenn sich
der Befestigungsabschnitt in zumindest einem Bereich
verjlinge, welcher beispielsweise in einem Abstand von
der Anlageflache beginnen konne. Letzteres werde auf
jeden Fall vom Wortlaut des Anspruchs 1 mitumfasst.
Somit falle unter Anspruch 1 auch die Gestaltung des
Befestigungsabschnittes mit einem sich direkt von der
Anlageflache erhebenden und parallel zur Langsachse in
axialer Richtung erstreckenden unverjingten (z.B.
teilzylindrischen) ersten Bereich und “zumindest” einem
sich an diesen ersten Bereich anschlieBenden verjingten
zweiten Bereich in Form von z.B. einer

Einfihrungsschrage oder einer Fase.
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Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 - erfinderische T&atigkeit

GegenlUber dem Gegenstand des Anspruchs 1 des

Hauptantrags sei der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags 1 nur derart eingeschrankt worden, dass
ein bestimmter Winkelbereich von 5° bis 40° fiir die

Neigung der Flanke beansprucht werde.

Ein solcher Winkelbereich sei dem Fachmann allgemein

bekannt, siehe hierzu z.B. D7 und E23.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 decke auch einen nur an
seinem duBeren Ende sich verjliingenden

Befestigungsabschnitt ab.

Eine bis zur Anlageflache durchgezogene
Einfiihrungsschrage sei eine besondere Ausfihrungsform.
Die zu ldsende Aufgabe sei in die Verbesserung der

Einfiihrungsschrage zu sehen.

Je langer die Einfihrungsschrédge und je flacher ihr
Winkel ausgestaltet seien, desto besser sei auch ihre

Wirkung, siehe E9, Seite 34.

Um die aus D3 bekannten Einfihrungsschrédgen 16 gemal
dem o.g. Prinzip zu verbessern, verlangerte der
Fachmann diese bis zur Oberfldche 18, bei
gleichzeitiger Eliminierung des zylindrischen

Abschnitts der Mitnahmezapfen 3.

Durch die Aufnahme von solchen verbesserten
Einfiihrungsschragen in den aus D1 bekannten
Oszillationsantrieb mit einem Werkzeug gelangte der
Fachmann, ohne erfinderisch tatig zu werden, zum

Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1.
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Anpassung der Beschreibung des Hilfsantrags 1

E9, siehe Seite 17, erster und finfter Absatz, belege,
dass die im Absatz 7 des Streitpatents angegebene
Aufgabe durch den Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags nicht geldst und die in den Absatzen 15
und 27 angegebenen Wirkungen durch diesen Gegenstand

nicht erzielt werden koénnten.

Die im vorliegenden Verfahren gefiithrte Diskussion der
erfinderischen Tatigkeit des Gegenstandes von Anspruch
1 des Hilfsantrags 1 auf der Basis des Problem-
Losungsansatzes miisse in der Beschreibung ihren
Niederschlag finden, weswegen die Beschreibung
entsprechend angepasst werden miisse. Etwaige andere
Aufgaben seien aus Griinden der Klarheit und der
Rechtssicherheit (insbesondere im Hinblick auf
Artikel 69 EPU) entsprechend zu &ndern, bzw. zu
streichen, siehe hierzu auch T 259/05, nicht
verdffentlicht im EPA Amtsblatt.
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Entscheidungsgriunde
1. Anspruch 1 des Hauptantrags - Neuheit

1.1 Unter Bericksichtigung des bis dahin schriftsatzlichen
Vorbringens beider Parteien in Bezug auf den gegen den
Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags seitens der
Einsprechenden erhobenen Neuheitseinwand teilte die
Kammer den Parteien unter Punkt 7 ihres
Ladungsbescheids vom 25. November 2016 folgende

diesbezigliche vorlaufige Meinung mit:

"D1, bzw. D2

7.1 In D1, bzw. D2 wird auf die Vermeidung einer
Schneidkante mittels einer Fase nicht eingegangen.
Dieser Entgegenhaltungen ist nicht unmittelbar und
eindeutig zu entnehmen, dass an den gerundeten

Erhebungen Fasen vorgesehen sind.

7.2 Die Figuren 1 von D1 und D2 sind schematische
Figuren. Das Ableiten bestimmter (Winkel)-Abmessungen
durch Nachmessen aus solchen Figuren 1ist gemdfl der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, siehe 8. Auflage
2016, 1.C.4.6, zweiter Absatz, zweliter Satz, nicht

zuldssiqg.

7.3 Das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1, wonach
"sich der Befestigungsabschnitt in einer Richtung von
der Anlagefldche weg in zumindest einem Bereich

verjingt", scheint daher aus D1, bzw. D2 nicht bekannt

zu sein.

D3
7.4 D3 offenbart keine drehoszillierend antreibbar
Antriebswelle und kann daher den Gegenstand des

Anspruchs 1 nicht neuheitsschddlich vorwegnehmen.7.5
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Aus den o.g. Griinden scheint der Gegenstand des

Anspruchs 1 neu zu sein".

Die Einsprechende hat zu dieser vorlaufigen Meinung der
Kammer im Rahmen des ihr gewdhrten rechtlichen Gehors
weder wahrend des schriftlichen Verfahrens im Anschluss
an diese Mitteilung noch wahrend der miindlichen
Verhandlung Stellung genommen. Sie nahm auf Nachfrage
des Vorsitzenden wahrend der mindlichen Verhandlung
ausschlieRlich Bezug auf ihr schriftsatzliches

Vorbringen.

Die Kammer h&dlt auch nach nochmaliger Wirdigung der
Sach- und Rechtslage an ihrer in der o.g. Mitteilung
geauBerten Auffassung fest und erachtet, dass der

Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags neu ist.

Anspruch 1 des Hauptantrags - erfinderische Tdtigkeit

Da das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 an sich
fir den Fachmann klar definiert ist, braucht er fir den
Anspruch 1 keine Auslegungshilfe anhand der
Beschreibung und den Zeichnungen, geschweige denn eine
restriktive Interpretation des Anspruchs 1 in dem
Sinne, dass die Verjlingung sich direkt ab der
Anlageflache weg erstreckt, wie es von der
Patentinhaberin argumentiert wurde, in Betracht zu

ziehen.

Das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 lédsst offen,
wo die Verjingung des Befestigungsabschnittes beginnt
und wo sie endet. Somit fallt unter die Definition des
Anspruchs 1 auch die Gestaltung des
Befestigungsabschnittes mit einem sich direkt von der
Anlageflache erhebenden und parallel zur Langsachse in

axialer Richtung erstreckenden unverjingten (z.B.



- 14 - T 1090/15

teilzylindrischen) ersten Bereich und "zumindest" einem
sich an diesen ersten Bereich anschlieBenden verjlingten
zweiten Bereich in Form von z.B. einer

Einfiihrungsschrage oder einer Fase.

Im Anspruch 1 ist nicht nédher definiert, in welchem
Bereich des Befestigungsabschnitts (nur im verjlingten,
nur im nicht wverjiingten, sowohl im verjingten als auch
im nicht verjingten, teilweise im verjlingten und/oder
teilweise im nicht wverjlingten) die formschlissige
Verbindung zwischen der Befestigungsoffnung des

Werkzeugs und dem Befestigungsabschnitt entstehen soll.

Somit vermag das von der Patentinhaberin vorgebrachte
Argument nicht durchzugreifen, wonach die Anordnung
einer Verjlingung an dem der Anlageflache abgewandten
Ende des Befestigungsabschnitts keinen Effekt auf die
Drehmomentibertragung habe, da im Anspruch 1 nicht
verlangt wird, dass die Drehmomentibertragung
(ausschlieRlich) im verjingten Bereich des

Befestigungsabschnitts stattfinden soll.

Aus den o.g. Grinden gelangt die Kammer zu der
Uberzeugung, dass durch das kennzeichnende Merkmal des
erteilten Anspruchs 1 ein Befestigungsabschnitt
mitumfasst wird, welcher sich nur an dem der
Anlageflache abgewandten Ende, in Form einer

Einfiihrungsschrage oder Fase, verjingt.

Da die Patentinhaberin fiir diese Konstellation eines
weiter gefassten Verstdndnisses des kennzeichnenden
Merkmals und damit Zurickweisung des von ihr
vertretenen engeren Verstadndnisses dahin, dass das
kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 nur in dem Sinne
zU interpretieren sei, dass die Verjlngung sich direkt

ab der Anlageflédche weg erstreckt (siehe Punkt VI.
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oben) im Termin zur miindlichen Verhandlung ausdriicklich
erklart hat, die erfinderische Tatigkeit des
Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 nicht weiter
verteidigen zu wollen, ist nach dem Willen der insoweit
dispositionsbefugten Beschwerde fithrenden
Patentinhaberin die Basis filir eine weitere

patentrechtliche Prifung entfallen.

Demzufolge ist dem Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hauptantrags keine erfinderische Tatigkeit

zuzugestehen.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 - erfinderische Tdtigkeit

Der Oszillationsantrieb mit einem Werkzeug gemalB
Anspruch 1 des Hilfsantrags weist einen
Befestigungsabschnitt auf, welcher eine Mehrzahl von
Vorspriungen aufweist, die bezogen auf die Langsachse
radial nach auBen hervorstehen, wobei ein Formschluss
zwischen dem Befestigungsabschnitt und der
Befestigungséffnung des Werkzeugs entsteht, wenn das
Werkzeug an der Anlageflache anliegt, wobei jeder
Vorsprung ausgehend von der Anlagefldche mindestens
eine Flanke ausbildet, deren Winkel zur Langsachse
zwischen 5° und 40° liegt, und wobei der
Befestigungsabschnitt sich in einer Richtung von der

Anlageflédche weg in zumindest einem Bereich verjiungt.

Dadurch wird ein eine Mehrzahl von Vorspriingen
aufweisender, sich in einer Richtung wvon der
Anlageflédche weg in zumindest einem Bereich
verjlingender Befestigungsabschnitt definiert, wobei
diese Verjlingung dadurch entsteht, dass jeder
Vorsprung, ausgehend von der Anlagefldche mindestens
eine Flanke, d.h. eine kontinuierlich geneigte Fléache,

ausbildet, deren Winkel zur Langsachse zwischen 5° und



- 16 - T 1090/15

40° liegt.

Die Kammer, der entsprechenden Argumentation der
Patentinhaberin folgend, erachtet, dass durch den
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 mittels mindestens einer
von der Anlagefldche ausgehenden, zur Langsachse einen
Winkel zwischen 5° und 40° bildenden Flanke eine
Verjingung jedes Vorsprungs in einem von der
Anlageflédche ausgehenden und in einer Richtung von der
Anlageflédche weg sich erstreckenden Bereich, und somit
auch eine Verjlingung des Befestigungsabschnitts in
einem von der Anlageflache ausgehenden und in einer
Richtung von der Anlageflache weg sich erstreckenden

Bereich definiert, bzw. beansprucht ist.

Die Einsprechende hat im Termin zur mindlichen
Verhandlung argumentiert, dass durch das immer noch im
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 vorhandene Merkmal,
wonach sich der Befestigungsabschnitt in einer Richtung
von der Anlageflache weg in zumindest einem Bereich
verjingt, ein Befestigungsabschnitt mitumfasst werde,
welcher unmittelbar nach der Anlagefladche einen
zylindrischen Abschnitt aufweise und nur an dem der
Anlageflédche abgewandten Ende, in Form einer
Einfihrungsschrage oder Fase, einen verjingten

Abschnitt aufweise.

Diese Argumentation Uberzeugt aus den unter Punkt 3.3
oben genannten Grinden nicht, da gemadl Anspruch 1 die
unmittelbar aus ihrer auf der Anlagefldche sich
befindenden Grundlinie ausgehenden Flanke eine
Verjingung jedes Vorsprungs und somit auch eine
Verjingung des Befestigungsabschnitts in einer Richtung
von der Anlagefldche weg generiert. Jeder
Befestigungsabschnitt, welcher keine Verjingung

ausgehend unmittelbar von der Anlageflache und in einer
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Richtung von der Anlageflache weg aufweist, fallt daher
nicht unter den Wortlaut des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags 1. Im Ubrigen findet sich fir die o.g
Argumentation der Einsprechenden, bzw. deren
Interpretation des Wortlauts des Anspruchs 1
Hilfsantrags 1 weder in der Beschreibung noch in den
Anspriichen oder in den Figuren des Streitpatents eine

Basis.

Somit unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1
des Hilfsantrags 1 von dem durch die D1 reprasentierten
nachstliegenden Stand der Technik dadurch, dass mittels
mindestens einer von der Anlagefldche ausgehenden, zur
Liangsachse einen Winkel zwischen 5° und 40° bildenden
Flanke jedes Vorsprungs, sich der Befestigungsabschnitt
zumindest in einem von der Anlagefliche ausgehenden und
in einer Richtung von der Anlageflache weg sich

erstreckenden Bereich verjingt.

Das o0.g. Unterscheidungsmerkmal fihrt zu einer
Aufteilung der an der Befestigungsdoffnung des Werkzeugs
in der Oszillationsebene wirkenden Kraft in zwei
Kraftkomponenten, wobei eine von diesen ihre Wirkung in

axialer Richtung entfaltet, siehe E9, Bild 6, rechts.

Die zu losende Aufgabe kann daher darin gesehen werden,
die an der Befestigungsdéffnung des Werkzeugs in der

Oszillationsebene wirkende Kraft aufzuteilen.

Es ist daher zu prifen, ob dem von der D1 ausgehenden
und sich um die Losung der o.g. Aufgabe bemithenden
Fachmann der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags 1 durch die weiteren vorgelegten

Druckschriften nahegelegt wird.
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D3, D4, D7 und E23 offenbaren zwar Einfihrungsschragen
verschiedener (Befestigungs-) Teile/Abschnitte, deren
Winkel zur Langsachse sogar in D7 und in E23 innerhalb
der beanspruchten Winkelbereichs liegt. Keine dieser
Entgegenhaltungen weist eine von der Anlageflédche des
jeweiligen Teils/Abschnitts ausgehende und in eine
Richtung von dieser Anlagefldche weg sich erstreckende
Einfiihrungsschrage auf. Somit kodnnen diese
Druckschriften dem Fachmann kein Vorbild betreffend das
unter Punkt 3.6 oben angegebene Unterscheidungsmerkmal

bieten.

Auch die von der Einsprechenden diesbeziiglich zu Rate
gezogenen Druckschriften, bzw. Gutachten E9 (siehe
Seite 34, dritter Spiegelstrich, letzter Satz; finfter
Spiegelstrich), E15 (siehe Seite 25, vorletzter und
letzter Spiegelstrich)und E12 (siehe Seite 7,
vorletzter Spiegelstrich) heben die Problematik von
geneigten Flanken beim Befestigungsabschnitt hervor und
raten somit dem Fachmann von der Benutzung von solchen
geneigten Flanken ab. Der Fachmann findet daher weder
in E9 noch in E12 oder E15 einen positiven Hinweis zum
Vorsehen direkt an der Anlageflache von geneigten

Flanken an den Befestigungsvorspringen.

Die Kammer kommt daher zum Ergebnis, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 dem
Fachmann durch keine der angezogenen Druckschriften D1,
D3, D4, D7, E9, E12, E15 und E23, weder einzeln noch in
Kombination nahegelegt wird und damit auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU

beruht.

Angesichts der Schlussfolgerung der Kammer unter Punkt
3.5 oben, dass das verspatet vorgebrachte Argument der

Einsprechenden, wonach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1
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auch einen Befestigungsabschnitt, dessen sich direkt an
der Anlage angrenzender Bereich nicht wverjingt,
mitumfasse, unbegriindet ist, brauchte die Kammer {iber
die Zulassigkeit dieses verspatet vorgebrachten

Arguments keine abschlieRende Entscheidung zu treffen.

Weitere Einwande gegen die Gewdhrbarkeit von Anspruch 1
oder den lbrigen Anspriichen des Hilfsantrags 1 wurden
seitens der Einsprechenden nicht vorgebracht und sind

im Ubrigen auch nicht ersichtlich.

Anpassung der Beschreibung des Hilfsantrags 1

Es ist unstreitig, dass zur Gewahrung der
Rechtssicherheit der Schutzbereich eines europaischen
Patents klar bestimmt sein muss. Dabei wird der
Schutzbereich gemdB Artikel 69 (1) EPU durch die

Patentanspriiche bestimmt.

Die Kammer merkt zuerst an, dass Anspruch 1 des
Hilfsantrags 1 der Kombination der Anspriiche 1, 13 und
15 des Patents in der erteilten Fassung entspricht. Ein
Klarheitseinwand gegeniiber Anspruch 1 des Hilfsantrags
1 wurde seitens der Einsprechenden allenfalls mittelbar
erhoben, kann aber jedenfalls nach MaBgabe der
Entscheidung der GroBen Beschwerdekammer G 3/14

(a.a.0.) nicht zulassigerweise geprift werden. Bei
einem klaren Anspruch 1 ist auch entsprechend der
Schutzbereich des europaischen Patents in klarer Weise
bestimmt (Artikel 69 (1), Satz 1 EPU). In einem solchen
Fall eines in sich klaren Anspruches bedarf es zu
dessen Auslegung nicht eines Rickgriffs auf die
Beschreibung gemdB Artikel 69 (1), Satz 2 EPU.

Auf entsprechende Nachfrage vermochte es die

Einsprechende nicht, eine Basis fir die von ihr
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vertretene andere Rechtsauffassung zu benennen, welche
die Anpassung der in der urspringlichen Beschreibung
angegebenen zu losenden Aufgabe auf der Basis der
wahrend der Diskussion der erfinderischen Tatigkeit
mittels des Problem-Ldsungsansatzes herangezogenen
neuen Aufgabe verlangte. Eine solche, die wvon der
Einsprechenden begehrte Rechtsfolge begriindende Basis

ist auch nicht ersichtlich.

Im Gegenteil ist die Kammer der Meinung, dass die
Einfigung einer neu definierten Aufgabe sogar eine
Problematik in Bezug auf die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU generieren kdénnte, dies
insbesondere angesichts der Tatsache, dass sich die zu
losende Aufgabe nach dem nach der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern bei der Prifung der erfinderischen
Tatigkeit maBgeblichen Aufgabe-Losung-Ansatz immer in
Abhédngigkeit von dem jeweils herangezogenen

nachstliegenden Stand der Technik definiert wird.

Einen Widerspruch zwischen den Absdtzen 1, 15 und 27
und dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1, wie von der
Einsprechenden behauptet, vermag die Kammer auch aus

folgenden Grinden nicht erkennen.

Die im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 beanspruchten
geneigten Flanken der Vorspringe bewirken gegeniber den
aus D1 bekannten, senkrecht zur Anlagefl&che
verlaufenden Vorspringen eine Aufteilung der an der
Befestigungsoffnung des Werkzeugs in der
Oszillationsebene wirkenden Kraft in zwei
Kraftkomponenten, wobeili eine von diesen ihre Wirkung in
axialer Richtung entfaltet (siehe Punkt 3.7 oben). Erst
durch die Entstehung dieser axialen Kraftkomponente
wird eine axiale Nachgiebigkeit des Werkzeugs, wenn

iberhaupt, ermdglicht. Dass die o.g. Wirkung seitens
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der Patentinhaberin als eine positive Wirkung bei einer
formschliissigen Drehmomentiibertragung angesehen wird
(siehe hierzu Beschreibungsabsatze 7, 15 und 27), kann
die Kammer nicht als eine irrefiithrende, eine Anpassung
der o0.g. Beschreibungsabsatze notwendig machende

Aussage erachten.

Die Tatsache, dass in E9, Seite 17, fiunfter Absatz, von
der Nicht-Verringerung der Summe der auf die Werkzeuge
wirkenden Krafte und vom Vorteil einer axialen
Nachgiebigkeit die Rede ist, steht auch nicht in
Widerspruch zu der in Punkt 4.6 oben genannten Wirkung

der beanspruchten geneigten Flanken.

In der von der Einsprechenden zitierten Entscheidung

T 259/05 (nicht verdffentlicht im EPA Amtsblatt, Punkte
5.3 bis 5.10 der Grinde) wird seitens der dort zur
Entscheidung berufenen Kammer eine andere, als die von
der dortigen Patentinhaberin angegebene zu l&sende
Aufgabe in Betracht gezogen und anhand dieser neu
definierten Aufgabe das Vorhandensein einer
erfinderischen Tatigkeit beim Gegenstand des Anspruchs
1 evaluiert. Die im Tenor der o.g. Entscheidung
angeordnete und von der Einspruchsabteilung genehmigte
Anpassung der Beschreibung enthalt keinerlei Erwahnung
der neuen, von der Kammer herangezogenen zu ldsenden
Aufgabe. Das Begehren der Einsprechenden kann daher
durch die o.g. Entscheidung keine Unterstiitzung

bekommen.

Die Kammer kommt daher zum Ergebnis, dass der Antrag
der Einsprechenden auf Streichung, bzw. Anpassung der
Beschreibungsabsadtze 7, 15 und 27 in Bezug auf die

darin angegebenen zu ldsenden, bzw. geldsten Aufgabe,

nicht begrindet ist.
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4.10 Angesichts dieser Schlussfolgerung der Kammer, dass der
Antrag der Einsprechenden auf Streichung, bzw.
Anpassung der Beschreibungsabséatze 7, 15 und 27 in
Bezug auf die darin angegebenen zu ldsenden, bzw.
geldsten Aufgabe, nicht begriindet ist, konnte der von
der Patentinhaberin gegen die Bericksichtigung der
Argumentation und des Begehrens der Einsprechenden
erhobene Einwand ohne eine Entscheidung der Kammer

dariiber dahingestellt bleiben.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerden sowohl der Patentinhaberin als

auch der Einsprechenden werden zurilickgewiesen.
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