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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Patentinhaberin (Beschwerdefilhrerin) legte
Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung vom 3. Mai 2016 ein, in der
festgestellt wurde, dass das Patent basierend auf dem
damals geltenden Hilfsantrag 1 den Erfordernissen des

EPU genigt.

Die Einspruchsabteilung kam zu dem Ergebnis, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung
(Hauptantrag) nicht neu ist (Art. 54(2) EPU).

Die Einspruchsabteilung befand des weiteren, dass die
Anspriche des Hilfsantrags 1 die Anforderungen
bezliglich urspriinglicher Offenbarung (Art. 123(2) EPU),
Klarheit (Art. 84 EPU) sowie Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit (Art. 54(2) EPU, Art. 56 EPU) erfiullen.

Die Beschwerdefiihrerin hat beantragt, die Entscheidung
der Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent in
der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Hilfsweise
beantragte sie, das Patent gemdal dem zusammen mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Hilfsantrag

aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin erwiderte nicht auf die

Beschwerdebegrindung.

Folgende Entgegenhaltungen waren fur die Entscheidung

relevant:

D2: DE 88 14 364 Ul
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D3: EP 0 249 184

Die unabhangigen Anspriche haben folgenden Wortlaut:

a) Hauptantrag (Anspruch 1 wie erteilt):

"Schneidkopf (1) fir Gewindeschneideinrichtungen,
wie Gewindeschneidkluppen und dgl., mit
Gewindeschneidbacken (3-6), die in einem
Schneidbackenhalter (2) angeordnet sind, der eine
Aufnahmedffnung aufweist, in die die zu
bearbeitenden Rohrenden (17) von beiden Seiten
einfihrbar sind, und bei dem an einer Seite ein
Deckelteil (9) vorgesehen ist,

dadurch gekennzeichnet, daB zur Abstitzung des zu
bearbeitenden Rohres (17) am deckelseitigen Ende
wenigstens ein hilsenfdrmiges Fihrungselement (19)
vorgesehen ist, das axial Uber das Deckelteil (9)

vorsteht."

b) Hilfsantrag 1 (Anderungen beziglich Hauptantrag

sind unterstrichen) :

"Schneidkopf (1) fir Gewindeschneideinrichtungen,
wie Gewindeschneidkluppen und dergleichen, mit
Gewindeschneidbacken (3 bis 6), die in einem
Schneidbackenhalter (2) angeordnet sind, der eine
Aufnahmedffnung aufweist, in die die zu
bearbeitenden Rohrenden (17) von beiden Seiten
einfihrbar sind, und bei dem an einer Seite ein
Deckelteil (9) vorgesehen ist, dadurch

gekennzeichnet, dass Uber eine Stirnseite (15)

einer Schneidkopfhalfte (8) das eine Ende einer

rohrférmigen Fihrung (14) fir das Rohr (17) axial

ragt, dass auf der Stirnflache der anderen
Schneidkopfhalfte (8a) das Deckelteil (9) sitzt,
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und dass zur Abstitzung des zu bearbeitenden Rohres
(17) am deckelseitigen Ende wenigstens ein
hiilsenfdrmiges Flihrungselement (19) vorgesehen ist,
das axial tUber das Deckelteil (9) wvorsteht und

gleichen Innendurchmesser wie die Fihrung (14)

aufweist."

VI. Zur Stutzung ihrer Antradge hat die Beschwerdefihrerin

im Wesentlichen folgendes vorgebracht:

a)

Hauptantrag:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 umfasse nicht nur
das im kennzeichnenden Teil genannte
Fihrungselement (19) sondern zusatzlich eine
Fihrung, die gattungsgemall an der anderen Seite
jedes Schneidkopfes vorhanden sei. Aus der
Tatsache, dass das Fihrungselement (19)
ausschlieBlich im kennzeichnenden Teil genannt sei,
ergebe sich fir den "verstadndigen Fachmann", dass
dies nicht die Fihrung sein konne, die sowieso in
jedem bekannten Schneidkopf vorhanden ist. Diese
(erste) Fihrung sei implizit in dem Oberbegriff des

Anspruchs enthalten.

Dies ergebe sich auch aus der Aufgabenstellung, die
beschreibe, dass ein konventioneller Schneidkopf
nur in einer Orientierung ausreichend gefihrt
werde, nicht aber, wenn er um 180° gedreht

verwendet werde.
Daraus ergebe sich, dass das Fihrungselement (19)
ein zweites Flihrungselement sein misse, das notig

sel um die gestellte Aufgabe zu loOsen.

Zwel Fihrungen seien im Stand der Technik
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(Dokumente D2-D3) nicht offenbart. Deshalb fihre
auch eine Kombination dieser Dokumente nicht zum

Gegenstand des Anspruchs.

b) Hilfsantrag:

Im Anspruch 1 seien explizit zwei Fihrungen
definiert, die auch den gleichen Innendurchmesser
aufwiesen. Da aus dem Stand der Technik nur
Schneidkoépfe mit genau einer Fihrung bekannt seien,
sei der Gegenstand des Anspruchs 1 neu und

erfinderisch.

Entscheidungsgrunde

1. Die Beschwerdefilhrerin beantragte zusammen mit der
Beschwerdeschrift eine mindliche Verhandlung fir den
Fall, dass der Beschwerde nicht stattgegeben werden
sollte.

Mit Schreiben vom 20. August 2019 teilte die
Beschwerdefiihrerin mit, dass sie an der fir den
18. Februar 2020 anberaumten miindlichen Verhandlung

nicht teilnehmen werde.

Nach gangiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist
dies einer Ricknahme des Antrags auf mindliche

Verhandlung gleichzustellen.

Die Beschwerdegegnerin hat sich nicht am

Beschwerdeverfahren beteiligt.

Folglich kann die Entscheidung im schriftlichen
Verfahren erfolgen (Art. 12 (8) VOBK).
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Hauptantrag

Auslegung des Anspruchs

Anders als von der Beschwerdefiihrerin vorgetragen,
fuhrt allein die Tatsache, dass das Fihrungselement im
kennzeichnenden Teil genannt ist, nicht zwingend dazu,
dass der Oberbegriff implizit ein erstes

Fihrungselement umfassen muss.

Gerade weill aus dem Stand der Technik Schneidkopfe
bekannt sind, die an einer Seite eine Fihrung
aufweisen, umfasst - anders als z.B. im Falle eines
Fahrrads, bei dem das Vorhandensein von zweili Radern
zwingend gegeben ist und der Fachmann diese implizit
mitliest - ein Schneidkopf nicht zwingend zwei
Fihrungselemente. Folglich kann selbst der "verstandige
Fachmann" im Anspruchswortlaut nicht implizit ein

erstes Flihrungselement mitlesen.

Daher kann der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nur
so verstanden werden, dass er nur ein Fihrungselement
umfasst, namlich das Fihrungselement (19).

Neuheit (Art. 54 (2) EPU)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags ist

nicht neu gegeniber D3:

D3 zeigt (vgl. die unten abgebildete Figur) einen
Schneidkopf fir Gewindeschneideinrichtungen mit
Gewindeschneidbacken (3), die in einem
Schneidbackenhalter (Grundkorper 1) angeordnet sind.
Das Werkstiuck kann von beiden Seiten eingefihrt werden
(Fig. 5). An einer Seite des Schneidbackenhalters, der

hier von den Schneidbacken abgewandt ist, liegt ein
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Abschnitt (Fig. 5, oberer Teil), den man als
"Deckelteil"™ bezeichnen kann. Uber das Deckelteil
vorstehend, ist ein Fihrungselement (21) wvorgesehen zur

Abstitzung des zu bearbeitenden Rohres.

57 / FIG. 5
J v 21

Daher offenbart D3 alle Merkmale des Anspruchs 1.

Die Beschwerdefiihrerin argumentierte, dass der
Schneidkopf der D3, anders als die Erfindung, lediglich
auf einer Seite eine Fihrung (21) aufweise. Auf der
anderen Seite sei der Flanschring (8) vorgesehen, der

nicht als Fihrung dienen konne.

Wie oben unter Punkt 2.1 erdrtert, umfasst der erteilte
Anspruch jedoch ebenfalls nur eine Fihrung. Insofern
unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 daher

nicht vom Schneidkopf der D3.

Hilfsantrag

Im Hilfsantrag wurde Anspruch 1 dahingehend geandert,
dass nunmehr auf beiden Seiten des Schneidkopfes
jeweils eine Fihrung vorhanden ist, wobei beide
Fihrungen den gleichen Innendurchmesser aufweisen.

Anderungen (Art. 123(2) EPU)

Die im Vergleich zur erteilten Fassung hinzugefiigten

Merkmale entstammen der urspringlichen Beschreibung,
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Spalte 2, Zeilen 21-27, sowie Spalte 3, Zeilen 48-49.
Die Beschwerdekammer sieht keinen Anlass, einen Einwand

beziiglich Art. 123(2) EPU zu erheben.

Klarheit (Art. 84 EPU)

Die Beschwerdekammer sieht keinen Anlass, einen Einwand

bezliglich Art. 84 EPU zu erheben.

Insbesondere ist der Ratschenhebel (7), der im
Einspruchsverfahren Gegenstand eines Klarheitseinwandes

war, im vorliegenden Hilfsantrag nicht mehr enthalten.

Neuheit (Art. 54 (2) EPU

D3 offenbart einen Schneidkopf, der nur eine Fihrung
aufweist, wohingegen Anspruch 1 des Hilfsantrags auf
beiden Seiten des Schneidkopfes jeweils eine Fihrung
vorsieht. Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags neu.

Erfinderische Tatigkeit (Art. 56 EPU)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags beruht

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

D3 repréasentiert den nachstliegenden Stand der Technik.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags
unterscheidet sich vom Schneidkopf gemaB D3 dadurch,
dass Ulber eine Stirnseite einer Schneidkopfhalfte das
eine Ende einer rohrfdrmigen Fihrung fur das Rohr axial
ragt, dass auf der Stirnfladche der anderen
Schneidkopfhalfte das Deckelteil sitzt, und dass das
Fihrungselement den gleichen Innendurchmesser wie die

rohrfdrmige Fihrung aufweist.



.5.

.5.

.5.

- 8 - T 1530/16

Der wesentliche Unterschied liegt in anderen Worten
darin, dass jeweils eine Fihrung auf den beiden Seiten

des Schneidkopfes angeordnet ist.

Die Anordnung von Fihrungselementen auf beiden Seiten
des Schneidkopfes ermdglicht es, in beiden moglichen
Orientierungen des Schneidkopfes ein sauberes Gewinde
auf ein Rohrende zu schneiden, weil immer erst ein
Fihrungselement ilber das Rohrende geschoben wird, bevor
die Schneidbacken in das Rohr eingreifen. Dadurch ist
in beiden Orientierungen eine Fihrung des Schneidkopfes

gegenliber dem Rohr gewdhrleistet.

Folglich besteht die zu ldsende Aufgabe darin, einen
Schneidkopf so auszubilden, dass er auch dann
einwandfrei auf dem zu bearbeitenden Rohrende
abgestitzt wird, wenn es nur wenig Ubersteht und daher
der Schneidkopf in umgekehrter Lage auf das Rohrende
aufgesetzt werden muss (siehe Abs. 3 der
Patentschrift).

Die D2 behandelt zwar eine &dhnliche technische Aufgabe

wie das Streitpatent, namlich "eine Schneidvorrichtung

zu schaffen, die ... auch an ... nur wenig aus der Wand
ragenden Rohrenden noch einsetzbar ist" (Seite 2,
Zeilen 12-15). Dort wird jedoch die L&sung angeboten,

die Kupplung fiur den Antriebshebel an der der
Aufnahmedffnung (die eine Fihrung aufweist) abgewandten
Seite des Schneidkopfes anzuordnen (Seite 2, Zeilen
17-21). Somit wirde die Anwendung der Lehre der D2 auf
den Schneidkopf der D3 nicht zum Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hilfsantrags fihren, der ja zwei

Fihrungen vorsieht.
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3.5.6 Daher beruht der Gegenstand des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags auf erfinderischer Tatigkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. Die

Angelegenheit

wird an die Einspruchsabteilung mit der Anordnung

zurlickverwiesen, ein Patent in gedndertem Umfang mit folgender

Fassung aufrechtzuerhalten:

Beschreibung: Spalten 1-3 der Patentschrift
Anspriche: 1 eingereicht mit Schreiben vom
31. August 2016
2-9 der Patentschrift
Zeichnungen: Figuren 1-4 der Patentschrift
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