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Sachverhalt und Antréage
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Das européai sche Patent Nr. 0 453 875 wurde mt der am
18. Dezenber 1996 verkindeten und am 9. Januar 1997 zur
Post gegebenen Ent schei dung von der Ei nspruchsabteil ung
w derrufen mt der Begrindung, der Gegenstand des

vor | i egenden Anspruchs 1 des Patents sei nicht
erfinderi sch gegeniuber dem der offenkundi gen

Vor benut zung der Wl zfrasmaschi ne LC 752, die von der

Ei nsprechenden an die Firma R S. Stokvis & Fils S A,
Frankreich geliefert worden sei. Diese Lieferung werde

mttels:
K3: Rechnung vom 12. Januar 1987, 12 Seiten, und
K8: Auftragsbestati gung vom 15. Novenber 1985 zur

Rechnung K3, 44 Seiten,

bel egt und werde i hres Erachtens von der Patentinhaberin
ni cht bestritten.

| m Ei nspruchsverfahren wurden weiter noch fol gende
Bewei smttel in Bezug auf di e oben genannte offenkundi ge
Vor benut zung ei ngerei cht:

KA4: Bild ei ner Wal zf r &smaschi ne, Nummer 159 M 49

K5: Bi | d ei ner Bearbeitungsnmaschi nenaufstellung mt
Ent gratei nri chtung, Numrer 167 M 27.

Mt am 7. Marz 1997 enpfangenen Telefax legte die
Beschwer def Uhrerin (Patentinhaberin) unter gleich-
zeitiger Zahlung der Beschwerdegebihr Beschwerde gegen
di ese Entscheidung ein. D e Beschwerdebegrindung wurde
am11. April 1997 eingereicht.
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Mt Schrei ben vom 23. Juni 1997 teilte die Einsprechende
mt, dald sie ihren Einspruch zurickzi ehe. Zur Sache
aulBerte sie sich nicht.

I n ei ner personlichen Riucksprache mt dem Bericht -
erstatter am 25. Oktober 2001 wurde ein mt Schreiben
vom 4. Oktober 2001 eingereichter Satz Anspriuche
klargestellt und in Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU
gedndert. deichzeitig wirde eine an die Anspriche
angepaldt e Beschrei bung ei ngereicht.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte, die angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und das Patent auf der Basis der
Anspriche 1, 4-10 und Beschrei bungsseiten 2-4,

ei ngerei cht am 25. Oktober 2001, sowi e der Anspriche 2
und 3. vom 4. Cktober 2001 und der Figuren 1-6 des
erteilten Patents aufrechtzuerhalten.

Der betreffende Anspruch 1 |autet:

"Schl agnmesser - Frasmaschine mt i m Zwangl auf zuei nander
roti erendem Wer kst tiicktrdger und Werkzeugtrager, dessen

w ndschi ef zur Werkst tcktrager-Drehachse (x) verl auf ende
ei nstell bare Achse (z) um eine Achse (y) schwenkbar und
feststell bar ist, welche die Drehachse (x) des

Wer kst tickes und di e Werkzeugtragerachse (z) rechtw nklig
schnei det, wobei der Werkzeugtrager in R chtung der

Wer kst tickt r ager - Drehachse (x) und der Werkzeugtr ager -
Schwenkachse (y) verlagerbar ist, gekennzei chnet durch
zwei Uber eine el ektroni sche Zwangl auf ei nri chtung (13)
ver bundene und je fidr sich von di eser abkoppel bare

el ektrische Einzelantriebe (6,7) fur Werkstucktrager (2)
und Wer kzeugtrager (5), welcher seinerseits auf einem

| &ngs der Werkzeugtragerachse (z) verschi ebbaren

Wer kzeugschlitten (16) sitzt, auf dem zusatzlich ein
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durch Rel ati vbewegung zum Wer kzeugschlitten (16) in
Arbeitsstellung bringbarer Erganzungswerkzeug- Tr ager

(18) angeordnet ist, wobei die Drehzahl des

Ei nzel antriebes (7) fur den Werkstucktréger auf eine zum
Abdr ehen notwendi ge Schnittgeschw ndi gkeit bringbar ist
oder di e Werkstucktragerdrehachse (x) stillsetzbar oder
schrittwei se drehbar ist und der Erganzungswerkzeug-
Trager (18) ein oder nehrere DrehneiRel, Fingerfréaser
oder einen Bohrer tragt."

Die Argunente der Beschwerdefidhrerin zur Stiutzung ihres
Antrags | assen sich i mwesentlichen we fol gt
zusanmenf assen:

D e vorbenutzte WAl zfrasmaschi ne sei kei ne Maschi ne zur
Mehr f achbear bei tung wi e di e Schl agnesser - Fr asmaschi ne
nach Anspruch 1, sondern ein Verzahnungszentrum und
damt gattungsfrend. Es gebe in dieser Maschi ne auller
dem Ent grat en kei ne andere Bearbeitungswei sen, so wi e es
di e Maschi ne nach Anspruch 1 erl aube.

Die Feststellung, daB die vorbenutzte Val zf rasmaschi ne

ei ne zum Abdr ehen geei gnet e Unf angsgeschw ndi gkeit

errei chen konne, sei nur unter Erfullung zweier

G enzbedi ngungen nbglich, die sich jedoch gegenseitig
ausschl 6ssen. Die Entgratung solle nur wahrend der

WAl zfr &sbear beitung stattfinden, jedoch erlaube eine zum
Abdr ehen geei gnete Unfangsgeschw ndi gkeit Kkeine

gl ei chzeiti ge Wal zfrasbear bei t ung.

Al s nachst kormender Stand der Techni k soll e viel nehr

D1: DE- A-2 650 955

angesehen werden. Di e Schl agnesser-Frasmaschi ne nach
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Anspruch 1 unterscheide sich von der in Dl offenbarten
Schl agnesser - Frasmaschi ne durch die Merknal e des

kennzei chnenden Teils, die weder von dem CGegenstand der
of f enkundi gen Vor benut zung noch von dem wei ter genannten
Stand der Techni k nahegel egt sei en.

Ent schei dungsgr tinde

2.2
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Di e Beschwerde ist zul assig.

Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Im Vergleich zumerteilten Anspruch 1 enthadlt Anspruch 1
noch zuséatzlich die Merkmal e, dalR die Drehzahl des

Ei nzel antri ebes fir den Werkstucktrager auf eine zum
Abdr ehen not wendi ge Schni ttgeschw ndi gkeit bringbar ist
oder di e Werkstucktragerdrehachse stillsetzbar oder
schrittwei se drehbar ist und der Erganzungswerkzeug-
Trager ein oder nehrere Drehnei Bel, Fingerfraser oder

ei nen Bohrer tragt.

Di ese Anderungen gehen zuriick auf Seite 2, Zeile 34 bis
Seite 3, Zeile 34 und Seite 8, Zeilen 5 bis 31 der
urspriunglich eingereichten Beschrei bung und sind somt
ni cht nach Artikel 123 (2) EPU zu beanstanden. Da sie
den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 weiter

ei nschranken sind auch die Erfordernisse des Artikels
123 (3) EPU erfullt.

Di e Streichung der Ausfuhrungsform (erteilter Anspruch
13), nach der das Erganzungswer kzeug ei n VAl zf r askopf
ist, ist zur Erfullung der Bestimmungen des Artikels
123 (2) EPU notwendig, weil in den urspringlichen

Unt erl agen der W&l zfréaskopf nicht als Erganzungs-
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wer kzeug, sondern als das Hauptwerkzeug (als Alternative
zum Schl agnesser) dargestellt wurde (siehe Seite 3,
Zeile 34 bis Seite 4, Zeile 12).

Di ese Streichung entspricht auch den Erforderni ssen des
Artikels 123 (3) EPU

Di e sonstigen Anderungen in den Anspriichen betreffen
Sprachkorrekturen und Kl arstellungen, die den Gegenstand
di eser Anspriche und deren Schut zunfang nicht erweitern

Di e Anderungen in der Beschrei bung betreffen Anpassungen
an di e geadnderten Anspriche und Sprachkorrekturen und
sind ebenfalls nicht nach Artikel 123 (2) und (3) EPU zu
beanst anden.

Neuheit (Artikel 54 EPU)

Di e Neuheit des Cegenstandes des jetzigen Anspruchs 1
wur de i m Beschwer deverfahren nicht bestritten. Sie folgt
schon daraus, dal keines der ermttelten Dokunente die
Konbi nati on ei ner Schl agnesser-Frasnmaschine mt einem
auf dem Werkzeugschlitten angeordneten Erganzungs-

wer kzeug in Form ei nes Drehnei Bel s, Bohrers oder

Fi ngerfrasers aufweist.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

In i hrer Entschei dung hat die Ei nspruchsabteilung die
of f enkundi ge Vor benut zung ei ner LC 752 WAl zfr asmaschi ne,
bel egt durch K3 und K8, als nachst komrenden Stand der
Techni k angesehen, weil ihres Erachtens ei ne Wal zfré&s-
maschi ne zum Ei nsatz al s Schl agnesser - Fr asmaschi ne

geei gnet sei
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von
di eser Maschi ne dadurch, dal

a) es eine Schlagnesser-Frasnmaschine i st,

b) auf dem Werkzeugschlitten ein durch Rel ati vbewegung
zum Wer kzeugschlitten in Arbeitsstellung bringbarer
Er gdnzungswer kzeugt r &ger angeordnet i st,

c) die Drehzahl des Einzelantriebes fiur den
Wer kst tickt rager auf eine zum Abdr ehen not wendi ge
Schni tt geschwi ndi gkeit bringbar ist, und

d) der Ergénzungswerkzeugtrager ein oder nehrere
Drehnei Bel , Fingerfraser oder einen Bohrer tragt.

D ese Merkmal e | 6sen di e Aufgabe, auf einer

Schl agnesser - Fradsmaschi ne an dem mt dem Schl agnesser zu
bear bei t enden bzw. bearbeiteten Werkstiuck Vor- bzw.
Nachbear bei tungen wi e Drehen, Fingerfrasen und Bohren
ausfuhren zu konnen, ohne das Werkstick ausspannen zu
missen. Es ist auch nicht nodtig, das Werkzeug ein- und
auszuspannen, weil der Erganzungswerkzeugtrager durch
Rel ati vbewegung zum Wer kzeugschlitten in Arbeitsstellung
bri ngbar ist.

Ent gegen der Auffassung der Ei nspruchsabteilung sind

di ese Vorteile und di ese Auf gabe dem Patent zu

ent nehnmen, siehe Seite 2, Zeilen 16 und 17 und Zeilen 25
bi s 30.

Aus den von der Einspruchsabteilung verwendeten

Bewei smtteln K3 und K8 ist nicht herzuleiten, wo in der
WAl zf rasmaschi ne LC 752 die auf Seite 9 der K3 bzw.
Seite 30 der K8 erwahnte "Entgratstahleinrichtung mt
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2 NC- Achsen (Radial -Axial)" angeordnet ist. D e

Ei nspruchsabteilung stiutzte sich dazu auf die Erklarung
der Ei nsprechenden, diese Vorrichtung sei an anderer
Stel |l e des Maschi nenraunmes unabhangi g vom

Wer kzeugschlitten angeordnet.

Unter Hi nzuzi ehen der Bilder K4 und K5, von der die

Ei nsprechende behauptete, sie zeigten die vorbenutzte
Wal zfrasmaschi ne LC 752, stellt die Kanmer fest, dalR die
Ent grat ungsvorri chtung am Maschi nengestel |l praktisch

di anetral gegenuber dem Werkzeugschlitten angeordnet

ist. Der Entgratstahl kann axial und radial zum

Wer kst iick bewogen wer den

Di e Ei nspruchsabteilung argunentierte, dall es bei der
Anor dnung des Erganzungswer kzeugtragers auf dem

Wer kzeugschlitten um ei ne Auswahl aus zwei Alternativen
mt vorhersehbaren Vor- und Nachteil en handel e. Auf gabe
der Erfindung sei nur gewesen, den Stand der Technik mt
wei teren Vorrichtungen mt gleichen Wrkungen zu

er ganzen.

Di e Kanmer kann sich di eser Auffassung der Ei nspruchs-
abtei l ung ni cht anschli el3en.

Es i st standi ge Rechtsprechung der Beschwer dekammern
daR es bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
ni cht ausschl aggebend ist, ob der Fachmann den
Cegenstand des Streitpatents hatte ausfihren kdnnen,
sondern vielnehr, ob er es in der Hoffnung auf eine
Losung der zugrundel i egenden techni schen Aufgabe bzw.
gerade in der Erwartung einer Verbesserung oder eines
Vorteils auch getan hatte (siehe Rechtsprechung der
Beschwer dekanmern, 3. Auflage, 1998, I-D, 6.1).
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I n der angefochtenen Entschei dung hat die Ei nspruchs-
abteil ung nicht dargetan, warum der Fachmann die

best ehende Anordnung der Entgratstahl einrichtung separat
vom Wer kzeugschlitten, verlassen und sie auf dem

Wer kzeugschlitten anbringen wirde. Dazu hatte es

weni gstens ei nen Vergl eich zwi schen den genannten Vor -
und Nachteilen und ei ne Schl ul3f ol gerung, warum di e
Vorteil e Uberw egen, erfordert.

Die Kanmer stellt dagegen fest, dalR weder in den zur

of f enkundi gen Vor benut zung ei ngerei chten Unterl agen noch
in den sonstigen i mVerfahren befindlichen Beweisnmitteln
ein Hinweis zu finden ist, einen Erganzungswerkzeug-
trager auf dem Werkzeugschlitten zu nontieren und auch
noch daf ir zu sorgen, dal er relativ zum

Wer kzeugschlitten bewegt werden kann.

Sie ist der Auffassung, dall der CGegenstand des
Anspruchs 1 gegeniuber der LC 752 Wal zfrasmaschi ne
bereits durch dieses Merkmal die erforderliche
erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU) aufweist. Eine
Abhandl ung der sonstigen unterschei denden Merknal e a),
c) und d) braucht es daher nicht. Eine Prifung der
Frage, ob di ese Vorbenutzung tatsachlich in der Form
stattgefunden hat, w e von der Ei nsprechenden behauptet,
entfallt aus dem gl ei chen G und.

Di e obi ge Schl ul3f ol gerung andert sich nicht, wenn von D1
al s nadchst kormendem St and der Techni k ausgegangen wi rd,
so wie es die Beschwerdefuhrerin wll.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von

der Maschine nach D1 namich durch die Merkmal e sei nes
kennzei chnenden Teils, der auch das oben genannte, die
erfinderische Tatigkeit bereits begrindende Merkmal b)
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unf a3t .
4.9 Di e Gegenstande der Anspriche 2 bis 10 betreffen
vorteil hafte Ausgestal tungen der Schl agnesser -

Fr a&smaschi ne nach Anspruch 1 (Regel 29 (3) EPU) und sind
somt ebenfalls bestandsfahig.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e angefochtene Entschei dung wird auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die 1. Instanz zurickverw esen
mt der Auflage, das Patent mt den fol genden Unterl agen
aufrecht zuer hal t en
Beschr ei bung:

Seiten 2, 3 und 4, eingereicht am 25. Cktober 2001

Anspr iche:

1, 4-10, eingereicht am 25. Cktober 2001
2, 3, eingereicht mt Schreiben vom4. COktober 2001

Fi guren:

1-6 der Patentschrift.

Der Geschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

2829.D Y A
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M Patin P. Alting van CGeusau
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