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Sachverhalt und Antréage

Di e Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung Gber den W derruf
des Europdi schen Patents Nr. 0 241 973 Beschwerde

ei ngel egt .

Mt dem Ei nspruch war seitens der Beschwerdegegnerin
(der Ei nsprechenden) das gesante Patent im Hinblick auf

- Artikel 100 a) (mangel nde Neuheit und mangel nde
erfinderische Tatigkeit),

- Artikel 100 b) (Mangel an deutlicher und

vol | st andi ger O f enbarung) sow e

- Artikel 100 c) (unzul dssige Anderungen des
beansprucht en Gegenstandes, die Uber den Inhalt der
Annel dung in der urspriinglich eingereichten Fassung
hi nausgehen) angegriffen worden.

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dal3 der
Gegenstand des ei nzigen Patentanspruchs zwar neu,

vol | standi g of fenbart und nicht in unzul &ssi ger Wi se
geandert worden sei, jedoch beruhe der beanspruchte

Cegenstand nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

1. In einer der Ladung zur mindlichen Verhandl ung
bei gefligten Mtteilung hat di e Beschwerdekamrer den
Parteien als Ergebnis ihrer vorl aufigen Prifung u. a.
mtgeteilt, dalR der der angefochtenen Entschei dung

zugrundel i egende ei nzi ge Anspruch nbgli cherwei se nicht
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den Erfordernissen von Artikel 123(2) EPU entspreche.

[11. Am 19. Novenber 1998 fand vor der Beschwerdekanmer eine
nmindl i che Verhandl ung statt, wdhrend der die
Beschwer def Ghrerin ei nen Hauptantrag mt ei nem gegeniber
demerteilten Patent geanderten Anspruch und ei nen
H | fsantrag vorl egte.

Der einzige Patentanspruch des Hauptantrages |autet:

"Schnei dei nsatz der Stechbreite D zum Ei nstechen von
Nuten mt von einer Spanflache (2) und von einer

Freifl a&che (3) begrenzter Schnei dkante (1), wobei die
Schnei dkante (1) Ubergangsl os an ei ne entsprechend
gefornte Spanfl &che anschliel3t, wobei Uber die
Stechbreite D di e Ausgestal tungen von Freifl d&che und
Schnei dkant e derart aufei nander angepal3t sind, dal3 die
senkrechte Projektion der Schnei dkante (1) auf eine
Ebene (E-E) eine Gerade ergi bt und wobei die Normale N
zur Ebene (E-E) mt der Freifl &he konstanter Nei gung
den fur die Zerspanung vorgegebenen Freiw nkel (a)

ei nschliel3t,

dadurch gekennzei chnet, dald

sich die Schnei dkante (1) kontinuierlich uber die
gesante Stechbreite D erstreckt und in Stirnansicht

ei nen konkav gekr unmmten Schnei dkant en- Abschni tt

auf wei st . "
Der einzige Patentanspruch des Hilfsantrags |autet (die

Ander ungen gegeniiber dem Anspruch des Hauptantrags sind
fettgedruckt):

0012.D Y



- 3 - T 0411/ 95

"Schnei deinsatz mt aus einem oder nehreren

Schnei dkant en- Abschni tten bestehender Schnei dkante der
Stechbreite D zum Ei nstechen von Nuten mt von einer
Spanfl &che (2) und von einer Freifl ache (3) begrenzter
Schnei dkante (1), wobei die Schnei dkante (1)

Uiber gangsl os an ei ne entsprechend gefornte Spanfl &he
anschli ef3t, wobei uber die Stechbreite D die
Ausgest al tungen von Freifl ache und Schnei dkante derart
auf ei nander angepalt sind, dal die senkrechte Projektion
der Schnei dkante (1) auf eine Ebene (E-E) eine Gerade
ergi bt und wobei die Normale N zur Ebene (E-E) mt der
Frei fl ache konstanter Neigung den fur die Zerspanung

vor gegebenen Freiw nkel (a) einschlieldt,

dadurch gekennzei chnet, dald

sich die Schnei dkante (1) kontinuierlich Uber die
gesante Stechbreite D erstreckt und in Stirnansicht eine
konkave Krimmung aufweist."

Fol gende Antrage wurden gestellt:

(1) Die Beschwerdef Uhrerin (Patentinhaberin) beantragte
di e Auf hebung der angefochtenen Entschei dung und
di e Aufrechterhal tung des Patents auf der
G undl age des in der nundlichen Verhandl ung
ei ngerei chten Hauptantrags oder des Hilfsantrags.

(1) Di e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) beantragte
di e Zur ickwei sung der Beschwerde der

Pat ent i nhaberi n.

Di e Beschwerdegegnerin hat zur Begrindung i hres Antrags
di e fol genden Argunente vorgetragen
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Der kennzei chnende Teil des einzigen Anspruchs

ent hal te das Merkmal, dalRR sich die "Schnei dkante
konti nuierlich GUber die gesante Stechbreite
erstreckt”. Der Begriff "kontinuierlich" sei an
keiner Stelle der urspriunglichen Annmel dung wortlich
zu finden. Er koénne auch nicht in direkter und

unzwei deuti ger Wei se aus den ursprunglichen

Unterl angen hergeleitet werden. Allein deshalb

verl etzten di e Anspriche gemal3 Haupt- und Hi |l fsantrag
die Erfordernisse von Artikel 123(2) EPU

AulBer dem unf asse der Begriff "konkav gekrdmnter

Schnei dkant en- Abschnitt" i m kennzei chnenden Teil des
Anspruchs genmél3 Hauptantrag ei ne sehr grofe Zahl von
Vari ati onsndgli chkeiten, die Form der Schnei dkante zu
gestalten, welche jedoch an keiner Stelle des Patents
angesprochen werden und wohl auch nicht beabsichti gt
waren. Al's Beispiele dafur stéanden eine wellenfdrmg
ausgebi | det e Schnei dkante oder eine Schnei dkante mt
geraden Abschnitten und einer V-form gen Ei nkerbung
dazwi schen, wobei die Schenkel des V konkav
ausgebi | det sein koénnen. In den Zei chnung dagegen sei
j edoch nur ei ne durchgehend konkave Schnei dkant e
gezeigt, die keine unterschiedlichen Abschnitte

auf wei se.

Di ese Ei nwdnde héatten auch gegeniber dem Anspruch des
H | fsantrags Giltigkeit, bei dem zwar der Begriff
"Schnei dkant en- Abschnitt"” i m kennzei chnenden Tei
gestrichen worden sei, nun jedoch im Qoerbegriff

wi eder eingefigt worden sei und somit den

beansprucht en Gegenst and gegentber denjeni gen des
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Haupt antrags sachlich unveréandert |asse. I mubrigen
mangel e es dem beanspruchten Gegenstand an Kl arheit,
da i m Qberbegriff des Anspruchs von ei nem oder

nmehr eren Schnei dkant en- Abschnitten di e Rede sei
wahrend i m kennzei chnenden Teil die "Schnei dkante
kontinuierlich verlaufe und in Stirnansicht eine

konkave Krimmung aufwei se".

D e Beschwerdefidhrerin hat die fol genden Argunente

vor get ragen

- Die sich kontinuierlich Uber die Schnittbreite D
erstreckende Schnei dkante sei ausschlielllich als
| tckenl os schnei dende Kante zu verstehen. D e
beanspruchte Schnei dkante stelle damt eine aktiv
schnei dende Kante dar, die keine nicht schnei denden
Kant enabschnitte aufwei se. Cbgleich der Begriff
"kontinuierlich" als solcher nicht wortlich in den
urspriunglichen Unterlagen zu finden sei, so kdnne der
Fachmann ei ne sich kontinuierlich erstreckende
Schnei dkant e dennoch zweifel sfrei aus den Fi guren des

angegri ffenen Patents entnehnen.

- Der Begriff "Schnei dkanten-Abschnitte" werde wortlich
in den urspringlich eingereichten Unterlagen im
(ber begri ff des einzigen Anspruchs als auch in
Spalte 1, Absatz 1 der veroffentlichten
Pat ent annel dung genannt, wo "ein oder nehrere
gekrdmt e und/ oder gerade Abschnitte" der
Schnei dkant e erwahnt seien. Dieses techni sche Merkma

sei folglich urspringlich offenbart.

- Der Ausdruck "konkav gekrinmter Schnei dkant en-

0012.D Y A



- 6 - T 0411/ 95

Abschnitt" ergebe sich in eindeutiger Wise aus
Fi gur 2a der Patentschrift.

Somt erfidlle der Gegenstand des Anspruchs genmal3 Haupt -
und Hi |l fsantrag di e Erforderni sse von
Artikel 123(2) EPU

Ent schei dungsgr inde

1. Anderungen (Artikel 123(2) EPU)

1.1  Hauptantrag:

Der wéhrend der mindlichen Verhandl ung al s Hauptantrag
vor gel egt e ei nzi ge Anspruch unterscheidet sich von dem
der angefochtenen Entschei dung zugrunde |iegenden
Anspruch durch die Streichung der Worter "zum ndest
nadherungswei se" in Spalte 4, Zeile 29, 30 der
Patentschrift, die seitens der Kammrer in der Ladung zur
nindl i chen Ver handl ung i m H nblick auf

Artikel 123(2) EPU beanstandet worden waren.

Was di e Anderungen betrifft, welche an einer

Pat ent anmel dung bzw. einemerteilten Patent im

Ei nspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgenomen werden
so i st nach geltender Rechtsprechung ein malRgebliches
Kriteriumfiur die Prufung der Anderungen auf ihre

Zul assi gkeit entsprechend Artikel 123(2) EPU deren

unm ttel bare und ei ndeutige Ableitbarkeit aus den
ursprunglich eingereichten Unterlagen (siehe dazu

Recht sprechung der Beschwerdekamrern des Européi schen

0012.D Y A



- 7 - T 0411/ 95

Patentants, 1996, Kapitel I11-A 3.3). Da die Zei chnungen
als integraler Bestandteil der die Erfindung

of f enbar enden Unterl agen der Annel dung zu betrachten
sind, konnen di e Patentanspriche imEi nspruchsverfahren
durch Merkmal e préazisiert werden, die nur in den

Zei chnungen offenbart sind (vgl. Rechtsprechung

Kapitel 111-A 1.3).

Gemall dem kennzei chnenden Teil des einzigen Anspruchs
erstreckt sich die Schneidkante "kontinuierlich tber die
gesante Stechbreite D'. Da eine solche Formulierung an
keiner Stelle wortlich in den urspringlichen Unterl agen
enthalten ist, kann sie allein aus der zeichnerischen
Darstell ung der Schnei dkante in Figur 2a abgeleitet
werden. Figur 2a zeigt eine durchgehende,
ununt er brochene und Uber die gesante Stechbreite konkav
ausgebi | dete Schnei dkante. Als Basis fir den Begriff
"kontinuierlich”" in Anspruch 1 kann somt ausschliel3lich
di e urspringlich offenbarte Figur 2a sowi e die
dazugehdrende Textstelle in der urspriunglichen

Beschrei bung di enen. Demist von der Beschwerdefihrerin
i n der nmundlichen Verhandl ung ni cht w dersprochen

wor den. Di e Auf nahne des Begriffs "kontinuierlich" in
den einzigen Anspruch auf der Basis von Figur 2a ist im
Hi nblick auf Artikel 123(2) EPU somit zul &ssig.

Al l erdings zeigt Figur 2a - we bereits oben
angesprochen - ei ne durchgehend konkav gekruamte

Schnei dkant e ohne anders gefornte weitere

Schnei dkant enabschnitte, di e beispiel sweise gerade oder
konvex gestaltet sind. Dieser technische Sachverhalt
ergi bt sich auch in eindeutiger Wise aus demdie

Figur 2a erl auternden Text in Spalte 2, Zeilen 46 bis 48

der verodoffentlichten Patentannel dung. Somit kann aus der

0012.D Y A



- 8 - T 0411/ 95

in Figur 2a dargestellten Schnei dkante kei n konkav
gekr unmt er Schnei dkant en- Abschnitt mt weiteren
Schnei dkant en- Abschni tten unbekannt er Form abgel ei t et
werden, w e dies der vorliegende Anspruch definiert.

I n dem ursprunglichen einzigen Anspruch sow e Absatz 1
Spalte 1 der eingereichten Patentannel dung ist zwar
angegeben, dall di e Schnei dkante aus ei nem oder nehreren
gekr inmt en und/ oder geraden Abschnitten zusammengeset zt
sein kann. Ein "konkav gekrummter Schnei dkant en-
Abschnitt" ist jedoch der Beschrei bung urspriunglich

ni cht zu entnehnmen. Das Merkmal "konkav" i st
ausschliefl3lich i mZusamenhang mt der Beschrei bung der
in Figur 2a gezeigten Ausfihrungsform der Schnei dkante
of fenbart, die uUber ihre gesante Breite konkav
ausgebi l det ist. Wrd jedoch die techni sche Aussage von
Figur 2a als Gundlage fur die Fornulierung des
Anspruchs gewahlt, so ist es nicht zul dssig, Merknale
aus dem Zusammenhang, in demsie offenbart sind, zu
reiBen und sie mt - in einemanderen Zusamenhang
beschri ebenen - techni schen Merkmal en, wel che jedoch auf
die in der Figur dargestellten Ausfihrungsform nicht
zutreffen, konbinierend zum Gegenstand ei nes Anspruchs
zu machen. Durch ei ne sol che Vorgehensweise wird der
Cegenst and des Anspruchs auf weitere, ursprunglich nicht
unf aldt e Ausf dhrungsfornen erstreckt und somt in

unzul &ssiger Weise erweitert. Durch den vorliegenden
Anspruch werden nunnmehr z.B. auch Schnei dkanten mt
Schnei dkant en- Abschnitten mtunfal3t, fidr die aus der in
Fi gur 2a dargestellten Form kei ne O f enbar ung

hergel eitet werden kann. Al's Beispiel dazu kdnnte eine
si nusf 6rm g ausgebil dete Schnei dkante di enen. D e

Beschwer def Ghreri n hat wihrend der mindl i chen
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Ver handl ung ausdricklich bestatigt, dal sol che
Ausgest al tungen der Schnei dkante durch die Fornulierung
des Anspruchs mtunfalst sein sollen. Somt geht der
CGegenstand des ei nzigen Anspruch gemal3 Hauptantrag uber
den Inhalt der Anneldung in ihrer urspringlichen Fassung
hi naus und genugt deshal b nicht den Erfordernissen von
Artikel 123(2) EPU genigt.

1.2 Hi | f santrag:
Di e obi gen Ausfihrungen treffen auch auf den Anspruch
des Hil fsantrags zu, der gegenuber dem Anspruch des
Haupt antrages zwar redaktionell unfornuliert wurde,
dessen techni sche Aussage dabei jedoch nicht veréandert
wur de.
Folglich erfallt auch dieser Anspruch nicht die
Erforderni sse von Artikel 123(2) EPU

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grinden wird entschi eden:

Di e Beschwerde wird zurickgew esen

Der Geschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

S. Fabi ani W D. Wi R
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