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Sachverhalt und Antrage
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Die am 24. Septenber 1987 angenel dete und am

18. Januar 1989 unter der Nummer 0 299 111

verof fentliche Europai sche Pat ent annel dung

Nr. 87 113 938.2 ist durch die in der mindlichen
Ver handl ung vom 21. Januar 1992 verkindete und am
23. April 1992 begrindete Entschei dung der

Pr Gf ungsabt ei | ung zur ickgew esen wor den

Der Entscheidung lag der mt Schreiben vom3. April 1991
ei ngerei chte Patentanspruch 1 als Hauptantrag und der
wahrend der mindlichen Verhandl ung am 21. Januar 1992
als Hilfsantrag eingereichte Patentannspruch 1 sowi e die
urspringlichen Anspriche 5 und 22 zugrunde.

In i hrer Entschei dung kam di e Prifungsabteilung zu dem
Ergebnis, dalR die Anspriche 1, 5 und 22 genal3 Haupt- und
H | fsantrag nicht klar seien, und dal3, insofern er unter
dem derzeitigen Wrtlaut verstanden werden kann, der
CGegenstand des Anspruchs 1 (Haupt- und Hilfsantrag) zwar
neu sei, jedoch im Hinblick auf den Stand der Technik
nach der Patentschrift DE-C-3 037 688 (D5) und der
Druckschrift "Handbuch der Fertigungstechnik, Band 2/1,
Unf or men” von Spur, Ginter und Schnoeckel, Dieter

Carl Hanser Verlag Minchen Wen, 1983, Seiten 517 bis
522" (D10), die die normalen Kenntnisse des Fachmannes
wi edergi bt, nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit

ber uhe.

CGegen di e Zur ickwei sungsent schei dung legte die
Beschwer def Uhrerin am 12. Juni 1992 unter gl eichzeitiger
Zahl ung der Gebuhr Beschwerde ein und beantragte, die
angef ocht ene Ent schei dung auf zuheben und das Patent im
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Unf ang des Hauptantrags zu erteilen. Die schriftliche
Begr tndung wurde zusanmmen nit der Beschwerde

ei ngereicht. D e Beschwerdefihrerin trat der Wertung der
Ent gegenhal tungen in der Entschei dung ent gegen und
macht e gel tend, dall das Verfahren nach dem

Pat ent anspruch 1 durch den genannten Stand der Techni k
ni cht nahegel egt sei.

Der geltende Anspruch 1 lautet we folgt:

"1. Verfahren zum Ri chten von Schl ag aufwei senden Wer k-
sticken mt einer Rotationsachse, dadurch

gekennzei chnet, dald ortlich begrenzt (Beta 1) durch
Verfestigung i m Randschi chtbereich (2) des Werkst lckes
(1) imverfestigten Bereich Druckei genspannungen

ei ngebracht werden, m ndestens zur M nderung des

Schl ages (3)."

Es folgen die Anspriche 2 bis 36 die auf diesen
Anspruch 1 riuckbezogen sind.

Di e geltenden Anspriche 5 und 22 |auten wie folgt:

"5. Verfahren nach m ndestens ei nem der Anspriche 1 bis
3, dadurch gekennzei chnet, dal die Einbringung von

Dr uckei genspannungen durch ei ne Harteoperation im
Randschi cht berei ch (2) durchgefihrt wird."

"22. Einrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach
m ndest ens ei nem der Anspriche 1 bis 21 zum Richten von
Schl ag auf wei senden Wer kst icken (1, 5), m ndestens
ent hal tend ei ne an ei nem Maschi nenst ander (10)

angeor dnet e Wer kst ickspannei nrichtung (11), gekenn-

zei chnet durch Mttel (12, 13, 14,) zur Beeinflussung
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der Druckei genspannungen in ei nem Randschi cht bereich (2)
des Werkstuckes (5), Mttel (13, 15-19) zur Erzeugung

ei ner Rel ati vbewegung zw schen Werkstick (5) und dem
Mttel (12, 14) zur Beeinflussung der

Druckei genspannung, Mttel (17, 19, 20) zur

Posi ti onserfassung zw schen dem Werkstick (5) und dem

| et ztgenannten Mttel (12, 14) sowe Mttel (21) zur
Steuerung der Mttel (12, 14) zur Beeinflussung der

Dr uckei genspannungen und der Rel ati vbewegung zw schen

di esem und dem Werkstick (5) in Abhangi gkeit von den
Daten der Mttel (17, 19, 20) zur Positionserfassung und
weiterer Daten, die den Ot und die G 6Re der

ei nzubri ngenden Druckei genspannungen besti men. "

Entscherdungsgrinde

1
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Klarheit der Anspriche 1, 5 und 22

Anspruch 1

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist unklar befunden
wor den aus dem G und, dall "er stellt nur eine vage
Auf gabe dar, wobei unklar ist wel che gegensténdlichen
Mttel dafidr notwendig sind umdi e Druckei genspannung
ei nzubri ngen".

Es ist nicht zu bestreiten, dall das Merkmal "Druckei gen-
spannungen ei nbringen" ein breites Konzept darstellt.
Jedoch wird die Klarheit eines Anspruchs nicht schon
durch die Breite eines darin enthaltenen Fachbegriffs
beei ntrachtigt, wenn die Bedeutung di eses Begriffes - an
si ch oder anhand der Beschrei bung - fir den Fachmann

ei ndeutig ist (sehe Entscheidung imFalle T 238/ 88;
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ABl . EPA 1992, 709). Imvorliegenden Falle sind dem
Fachmann verschi edene Mttel zum Ei nbringen von Druck-

ei genspannungen in die Qoerfl &che ei nes Bauteils bekannt
(z. B. das Festwal zen wie in D10, Seite 517 angegeben).
Der geltende Anspruch 1 entspricht daher den Bedi ngungen
des Artikels 84 EPU

Anspruch 5

D e angefochtene Entschei dung hat den Anspruch 5, der
auf den damal i gen Anspruch 1 riuckbezogen war, als unkl ar
bef unden, weil "nicht zu erkennen ist, w e gehartet
werden soll, umdie erwinschten Ergebni sse zu erzielen".

We oben im Punkt 1.1 angegeben wurde, ist ein Ausdruck
klar, wenn er an sich oder anhand der Beschrei bung dem
Fachmann eindeutig ist. Da dem Fachmann Harteoperati onen
unterschiedlichster Art bekannt sind, kann er die Lehre
nach Anspruch 5 auch verstehen, ohne dal3 i hm dort
angegeben werden mif3te, wi e gehartet werden soll. Der

gel tende Anspruch 5 entspricht daher den Bedi ngungen des
Artikels 84 EPU

Anspruch 22

Zu der Frage ob der Gegenstand des Anspruchs 22

auf gabenhaft fornuliert sei, wobei nicht zu erkennen
sei, wel che gegenstandlichen Merkmale fur die Erfindung
not wendi g seien, wird fol gendes benerkt:

GemalR der Rechtsprechung der Beschwerdekamrern sind
funktionelle Merkmal e, die ein technisches Ergebnis
defini eren, dann zul dssig, wenn di ese Merkmal e ohne
Ei nschrankung der erfinderischen Lehre anders nicht



2033.D

- 5 - T 0721/ 92

prazi ser umschri eben werden kdnnen und wenn di e
funktionell en Merkmal e dem Fachmann ei ne ausrei chend

kl are techni sche Lehre offenbaren; z. B. wird im
Anspruch eines nmechani schen Patentes kaumje von ei nem
Nagel oder von einer N ete gesprochen werden, sondern
eben von ei nem Befestigunsmttel. (siehe Entscheidung i m
Falle T 68/85; ABI. EPA 1987, 228). Imvorliegenden
Fall e sind dem Fachmann verschi edene, an sich bekannte
Mttel zur Beeinflussung der Druckei genspannungen,
Mttel zur Erzeugung einer Rel ativbewegung zw schen

Wer kstick und dem Mttel zur Beeinflussung der

Druckei genspannungen sowi e Steuerungsmttel zuganglich
sodall der Fachmann - mt zunutbarem Denkaufwand - die
techni sche Lehre des Anspruchs ausfihren kann. Was die
"weiteren Daten, die den Ot und die G 6Re der

ei nzubri ngenden Druckei genspannungen besti nmmen”
betrifft, sind die Mttel, umdi ese Daten zu erfassen,
kein Teil des Anspruchs und w e di e Beschwerdefdhrerin
gel tend gemacht hat, konnen di ese Daten auch manuel

ei ngegeben werden. Der Anspruch 22 entspricht daher den
Bedi ngungen des Artikels 84 EPU

Es wurde auch nicht behauptet, dall die O fenbarung der
Pat ent annmel dung ni cht so deutlich und vollstéandig sei,
dall der Fachmann die Erfindung ausfihren konne. Die

Pat ent annel derin hat gl aubhaft gemacht, dalR der Fachmann
auf grund sei ner techni schen Kenntni sse und durch

ei nfache Versuche in der Lage ist, bei Kurbelwellen

ei ner bestimmten Bauart und ei ner bestimten Charge
festzustellen, in wel chen Berei chen Druckei genspannungen
auf zubri ngen seien, um das gewlinschte Richtergebnis zu
erzi el en. Di e Bedingungen des Artikels 83 EPU sind daher
auch erfullt.
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Neuheit

Di e Prufung der im Recherchenbericht und in der

ur springlichen Beschrei bung genannten Dokunente ergibt,
dall von di esen Entgegenhal tungen kei ne dem Gegenst and
des Anspruchs 1 nédher kommt als die Druckschrift DE-C
3 037 688 (Db).

Di e Druckschrift D5 beschreibt ein Verfahren zum
Festwal zen von Kurbel wel | en, wel ches ernbglicht, die

W nkel auf wei tung einerseits noglichst klein und
anderseits in Unfangsrichtung nbglichst konstant zu

hal ten. Um di ese Aufgabe zu | 6sen, wird nach der
Druckschrift D5 vorgeschl agen, das Werkstick mt o6rtlich
begrenzten Wl zkraften festzuwal zen. Mt dieser

Ent gegenhal tung D5 wird daher ein Festwal zverfahren von
Kur bel wel | en of fenbart, bei dem di e gewinschte
Dauerfestigkeitsteigerung erzielt wird, ohne dal3 dabei
besti mte Verfornungen des Werkstickes entstehen. Ein
Richteffekt wird damt nicht erzielt und ist auch nicht
beabsi chtigt. Der Gegenstand des Anspruches 1 ist daher
neu und entspricht den Voraussetzungen des Artikels 54
EPU.

Erfinderische Tatigkeit

W e schon i m obi gen Abschnitt erwdahnt und von der
Beschwer def Ghrerin nicht bestritten, ist es an sich
bekannt, die Dauerfestigkeit eines Wrkstickes durch
Festwal zen mt unterschiedlichen Wal zkraften zu
steigern. Der Fachmann wei 3 Uberdi es, dall das Festwal zen
Druckei genspannungen in der Randschicht des Werkstlckes
verursacht (siehe D10).
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Die Frage stellt sich, ob der Fachmann zu der |dee

gel angt ware, diese bekannte Techni k fir ei nen anderen
Zweck, d.h. zum Ri chten von gebogenen Werksticken zu
benut zen. We die Beschwerdef threrin geltend gemacht
hat, wurden im Stand der Techni k Werkst icke, deren
Dauerfestigkeit durch Festwal zen gesteigert wurde,
anschl i eend ei ner Ri chtoperation unterworfen, weil
durch den vorangegangenen Festwal zprozess sich die
Gestalt des Werkstiuckes in unzul assiger Wi se verandert
hatte.

Der Fachmann konnte somt einerseits erkennen, dal er
di e Dauerfestigkeit eines Werkstickes durch Einbringen
von Druckei genspannungen in den Randschi cht bereich des
Wer kst iickes steigern kann. Er konnte anderseits auch
erkennen, dafl damt gleichzeitig die CGestalt des

Wer kst ickes verandert wird. DalR er unter sol chen

Vor ausset zungen erkennen wirde, dall er Druckei gen-
spannungen dazu nut zen kann, um di e Kurbelwellen zu
richten, ist unwahrscheinlich. Dies ist imdubrigen
durch die Tatsache bestatigt, dal das Richten von
gebogenen Wer kst icken bi sl ang vorzugswei se in der Form
von Biegerichten erfolgte.

Der Gegenstand des Anspruches 1 ist daher nicht
nahegel egt und entspricht den Voraussetzungen des
Artikels 56 EPU

D e auf den Anspruch 1 rickbezogen Anspriche 2 bis 21
betreffen besondere Ausfihrungsfornen des Verfahrens
nach Anspruch 1; sie sind daher gewahrbar.

D e auf die Verfahrensanspriche rickbezogenen
Anspriuche 22 bis 36 betreffen eine Einrichtung zur
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Dur chf thrung des Verfahrens nach m ndestens ei nem der
Anspriche 1 bis 21

Di e Neuheit der Vorrichtung gemal3 Anspruch 22 ist zu
recht nicht bestritten worden. Da die Merkmal e di eses
Anspruchs speziell auf die Durchfihrung des

pat ent f ahi gen Verfahrens nach Anspruch 1 gerichtet sind,
i st sein Gegenstand ebenfalls patentfahig.

D e abhéangi gen Vorrichtungsanspriche 23 bis 36 und die
durch di ese definierten Gegenst&nde entsprechen auch den

Vor ausset zungen des EPU

Si e sind daher ebenfalls gewahrbar.

Entscherdungsformel

Aus diesen Griunden wird wie folgt entschieden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz mt der Auflage
zur ickverw esen, auf di e Annel dung ei n europdi sches
Patent mt den fol genden Unterl agen zu erteilen:

- Beschrei bung:
Seite 1 bis 16 in der urspringlichen Fassung.

- Fi guren:

Abbi I dungen 1 bis 5 in der urspringlichen Fassung.

2033.D
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Anspr uche:

Anspruch 1 eingereicht mt Schreiben vom
3. April 1991.

Anspruch 2 bis 36 in der urspringlichen Fassung.

Der Geschaftstell enbeant e: Der Vorsitzende:

A. Townend C. Payraudeau
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