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Akt enzei chen: T 1008/97 - 3.2.1

ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwerdekammer 3.2.1
vom 21. Sept enber 1999

Beschwer def threr: FRATTI NI SpA Construzi oni Meccani che
(Ei nsprechender 1) Via Cononte 15
| -24068 Seriate (1T

Vertreter: Lecce, G ovanni
Dott. G ovanni Lecce & C. S.r.l.
Via G Negri 10
|-20123 M1 ano (1T

Beschwer degegner : Nussbaum & Guhl AG
(Pat enti nhaber) Frauenf el derstralle 67
CH 9548 Mat zi ngen (cH

Vertreter: Frei, Al exandra Sarah
Frei Patentanwal t sbiro
Post fach 768
CH 8029 Zirich (cH

Weiterer Verfahrens- Envases UK Limted
beteiligter: Unit 1, Christchurch Road, Bagl an
(Ei nsprechender 11) Industrial Park
Port Tal bot, West d anpbrgan SA12 5BZ (GB)

Vertreter: Davi es, Gregory Mark
Ur quhart - Dykes & Lord
Al exandra House
1 Al exandra Road
Wl es
Swansea, Wales SA1 5ED (GB)

Angef ocht ene Ent schei dung: Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung des
Eur opai schen Patentants, die am
30. Juli 1997 zur Post gegeben wurde und mit



der der Einspruch gegen das europai sche
Patent Nr. 0 510 291 aufgrund des
Artikels 102 (2) EPU zurickgew esen worden
i st.

Zusanmenset zung der Kanmer:

Vor si t zender : F. A CQunbel
Mtglieder: P. Alting van Ceusau
J. H Van Moer
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Sachverhalt und Antréage

Auf di e europdai sche Patentannel dung Nr. 91 810 599.0,
die am26. Juli 1991 angenel det worden war, wurde mt
Wrkung vom 8. Mirz 1995 das europdi sche Pat ent

Nr. O 510 291 erteilt.

1. Cegen das erteilte Patent haben di e Beschwerdef Ghrerin
(Ei nsprechende 1) und die weitere Verfahrensbeteiligte
(Ei nsprechende I1) Ei nspruch eingel egt und den W derruf
des Patents wegen nmangel nder Neuheit bzw. nangel nder
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100 a) EPU) seines
Gegenst andes beantragt.

I m Ei nspruchsverfahren wurde insbesondere auf fol gende
Dokunent e verw esen:

D5: Broschiure: OE Qoerburg Engi neering Switzerl and
"Aut omat en fur spanl ose Unfornung”, Oktober 1986,

D8: JP-U- 190740/ 57, mit Ubersetzung in die englische
Spr ache,

D10: Broschiure: Frattini S.p.A "Conifica Necking
Maschi ne", undatiert,

D11: Broschire: Frattini S.p.A "Mndrel-Carriers and
Mandrel s", undatiert,

D13: GB- A-1 445 758,
D14: US- A-4 462 235,
D16: CH A-0 394 998.
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Mt der in der nundlichen Verhandl ung vom 26. Juni 1997
ver kindet en Entscheidung, in schriftlich begrindeter
Form zur Post gegeben am 30. Juli 1997, hat die

Ei nspruchsabtei l ung di e Ei nspriuche zurickgew esen. Die
Ei nspruchsabt ei |l ung war der Auffassung, dal3 di e Neuheit
gegeben sei und weder das Verfahren nach Anspruch 1 noch
di e Vorrichtung nach Anspruch 10 durch ei ne Konbi nati on
der Lehren der entgegengehal tenen Dokunente nahegel egt
wer de. | nsbesondere zei ge kei ner dieser Druckschriften
di e Anwendung ei nes gesteuerten Schl upfes bei m Roll en
ei nes Gewi ndes auf dem Hal s ei ner Dose.

CGegen di ese Entschei dung hat di e Beschwerdef Ghrerin am
25. Septenber 1997 unter gleichzeitiger Zahlung der
Beschwer degeblhr Beschwerde eingelegt. D e

Beschwer debegr tndung wur de am 28. Novenber 1997

ei ngerei cht.

In einer der Ladung zu ei ner mindl i chen Ver handl ung

bei gefigten Mtteilung hat die Kanmer die Frage

auf geworfen, inweweit der von der Ei nspruchsabteil ung
vor genommenen | nterpretati on der unabhangi gen

Anspriche 1 und 10 gefol gt werden kdnne, insbesondere
was den al | genei nen Begriff "Schlupf" im Sinne der

bevor zugt en Ausf Ghrungsf orm des Pat ent gegenst andes
angehe. Weiter sei in der mindlichen Verhandl ung zu
erortern, ob das Verfahren nach Anspruch 1 auf l|ackierte
Dosen beschrankt auszul egen sei und wel ches der

ent gegengehal t enen Dokunente al s nachst kommender Stand
der Techni k anzusehen sei. Die von der Einspruchs-
abtei l ung al s Ausgangspunkt genommene D13 durfte hierfadr

ungeei gnet sein.
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Mt einer Erwi derung vom 23. August 1999 hat die
Beschwer def ihrerin noch auf fol gende Unterl agen Bezug

genonmen:

D21: Auszug aus dem Fachbuch: G N emann
"Maschi nenel emente"”, erster Band, Neudruck 1963,
Seite 211,

D22: Stel  ungnahnme des Herrn Prof. Grotti vom
18. August 1999.

Es wurde am 21. Septenber 1999 mindlich vor der Kammer
ver handel t. OGowohl ordnungsgenmal3 gel aden, war fur die
weitere Beteiligte (Einsprechende I1) nienmand

erschi enen. Di e nundliche Verhandl ung wurde ohne sie
fortgesetzt (Regel 71 (2) EPU).

Di e Beschwerdef ihrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des Patents.
Sie erklarte, eine zuvor geltend gemachte, sich auf eine
Vorrichtung der Beschwerdef Uhrerin stitzende of fen-
kundi ge Vorbenut zung i mvorliegenden Beschwerdeverfahren

zur ickzuzi ehen.

Di e Beschwerdegegnerin hat in der nindlichen Verhandl ung
f ol gende neue Unterl agen ei ngereicht:

- Anspriche 1 bis 8,
- Beschrei bung, Spalten 1 bis 8.

Si e beantragte, die Beschwerde zurickzuwei sen und das
Pat ent aufgrund der in der nundlichen Verhandl ung

ei ngerei chten Unterl agen zusanmen mt den erteilten
Zei chnungen i n geanderter Fassung aufrechtzuerhalten.
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Di e Beschwerdegegnerin erklarte in der nundlichen

Ver handl ung, dal3 es sich bei den im Cberbegriff der
neuen Anspruche 1 und 5 berucksichtigten Merkmal en um
ei nen von der Beschwerdegegnerin in die Offentlichkeit
gebrachten Stand der Techni k handel e.

D e gel tenden unabhangi gen Anspriche 1 und 5 lauten we
fol gt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Al um niundosen mt
Gewi nde wel che innen und aussen | ackiert sind, durch
Herstel l ung einer zylindrischen Dose mttels Tiefziehen,
Ti ef zi ehen und Abstrecken oder Fliesspressen, durch
Lacki eren der zylindrischen Dose und nachf ol gendes

Ei nzi ehen, Gewi nderollen mttels einer innenliegenden
Gewi ndeschabl one (40) und ei ner &ausseren Gew nderolle
(50) und Abl &ngen, wobei die Verfahrensschritte

Ei nzi ehen, Gew nderollen und Abl d&ngen all e bei dersel ben
Auf spannung der Dose durchgef ihrt werden, dadurch
gekennzei chnet, dass beim Rol |l en des Gew ndes die

Wer kzeuge (40, 50) derart gefihrt werden, dass zw schen
den Wer kzeugen (40, 50) und dem Dosennaterial durch

Rut schen der Werkzeuge (40, 50) auf dem Dosennateri al
ei n vorbestimter Schlupf entsteht, wobei das innere
Wer kzeug (40) in Bewegungsrichtung der Werkzeuge (40,
50) und das aussere Werkzeug (50) entgegen der
Bewegungsri chtung der Werkzeuge auf dem Dosennateri al
rutscht.”

"5. Vorrichtung zum Rol | en von Gewi nden an | acki erten

Al um ni undosen nach dem Verfahren genéss ei nem der
Anspriche 1 bis 4 wobei sie eine Gew ndeschabl one (40)
fdr di e Abstidtzung des Hal ses von innen, und eine

Gewi nderoll e (50) fur das Rollen des Gew ndes von aussen
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auf wei st, dadurch gekennzei chnet, dass sie ferner
Steuermttel aufweist, die die Bewegung der Schabl one
(40) und der Gewi nderolle (50) koordinieren und die
Bewegungen der Werkzeuge derart abl aufen | assen, dass
zwi schen Dosenhal s und Werkzeugen der geforderte Schl upf
entsteht."

Zur Stitzung i hres Antrags hat di e Beschwerdefidhrerin im
wesent |l i chen fol gendes vorgetragen:

Nach Aussage der Beschwerdegegnerin war das Verfahren
zur Herstellung von Al um ni undosen genal3 dem Cber begri ff
des Anspruchs 1 bekannt. Da beim Gew nderollen mttels
ei ner innen- und auf3enl i egenden Gew nderoll e schon

auf grund des Unfangsunt erschi eds zwi schen dem Hal s der
Dose und der inneren Rolle ein Schlupf in

Bewegungsri chtung ent st ehe, unterschei de sich das
Ver f ahren nach Anspruch 1 vom bekannten Verfahren

| edi glich dadurch, dalR die &auflere Rolle entgegen der
Bewegungsri chtung der Werkzeuge auf dem Dosenmateri al
rut sche.

Schon bei der Auslegung des Ubersetzungsver hal t ni sses
zw schen bei den Gewi nderol | en werde der Fachmann sich
Uber | egen missen, wel chen Schl upf er wo zul assen kodnne.
Hi er bei ei nen negativen Schlupf fur die aulere

Gewi nderol l e zu wadhl en, sei eine imBelieben des
Fachmanns | i egende MalRnahne, die keine erfinderische
Tati gkeit begrinden koénne.

Di e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat dem
Vor bri ngen der Beschwerdefidhrerin w dersprochen und
dabei imwesentlichen fol gendes geltend genmacht:
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Bei dem ei genen nachst konmenden Stand der Technik, we
er i m Qoberbegriff der unabhangi gen Anspriche 1 und 5
definiert sei, bei dem gerade versucht werde, Schl upf
bei m Gewi nderol | en zu vernei den, seien Problene in bezug
auf Abscheren des Gew ndes und Beschadi gungen der
Lackschi cht bei m Roll en des Gew ndes auf | ackierten

Al um ni undosen festgestellt worden. Der imvorliegenden
Pat ent genannte Erfinder sei der erste gewesen, demes
gel ang, auf Basis eines gewl|ten, entsprechend den
kennzei chnenden Merkmal en des Anspruchs gesteuerten

Schl upfes, dieses Problemzu | 6sen. Da i m

ent gegengehal ten Stand der Techni k der Schl upf bei m

Gew nderol | en Uber haupt nicht angesprochen werde und

al | genei n davon auszugehen sei, dald der Fachmann den

bei m Gewi nderol | en durch die Verfornungen auftretenden
Schl upf so gering we nbglich halten werde, sei es nicht
nahegel egt, einen vorbestimten Schlupf in den

Ri chtungen, wie sie i mKennzei chen des Anspruchs 1
definiert werden, gezielt als Betriebsparaneter

ei nzuset zen

Ent schei dungsgr inde

2.1

2310.D

Di e Beschwerde ist zul assig.

Ander ungen

Anspruch 1 basiert auf den erteilten Ansprichen 1 bis 6
bzw. den ursprunglich eingereichten Ansprichen 1 bis 6.
Die Anspriuche 2 bis 8 betreffen i mwesentlichen

W eder hol ungen der erteilten Anspriche 7 bis 13 bzw. der
urspriunglich eingereichten Anspriche 7 bis 13. Lediglich
der Rickbezug der Anspriche 2, 3 und 5 bis 8 wirde
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richtiggestellt und die Anspriche 4 und 5 an den Inhalt
des neuen Anspruchs 1 angepalit.

Di e neue Beschrei bung entspricht i mwesentlichen der
erteilten bzw. ursprunglich eingereichten Beschreibung.
Sie wirde lediglich imH nblick auf den nédchst kormenden
St and der Techni k und das neue Schut zbegehren angepaldt
und es wurden einige Schrei bfehler korrigiert.

Auf grund di eser Feststellungen geben di e gednderten
Pat entunt er |l agen kei nen Anl al} zu Beanst andungen.

Neuhei t

Di e Neuheit des Verfahrens zur Herstellung von

Al um ni undosen mt Gew nde nach Anspruch 1 und der
hiermt direkt zusammenhangenden Vorri chtung nach
Anspruch 5 fol gt schon daraus, dalR weder der von der
Beschwer degegnerin ei ngerdunte Stand der Techni k nach
dem Ober begriff des Anspruchs 1 noch di e entgegen-
gehal t enen Dokunente des Standes der Technik ein

Gew nderol | verfahren oder Gew nderoll mttel offenbaren,
die zu den i m Kennzei chen des Anspruchs 1 definierten
Schl upfrichtungen der Werkzeuge gegenuber dem
Dosenmat eri al fdhren.

Zum ndest in bezug auf den Schl upf des &auflleren Werkzeugs
wur de auch von der Beschwerdefthrerin die Neuheit nicht
in Frage gestellt.

Erfinderi sche Tatigkeit

Der nach uberei nsti mrender Mei nung der Parteien und der
Kanmmrer nachst konmende Stand der Techni k betrifft das von
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der Beschwer degegnerin als bekannt vorausgesetzte
Ver f ahren nach dem Cberbegriff des Anspruchs 1 bzw die
al s bekannt vorausgesetzte Vorrichtung nach dem

ober begri ff des Anspruchs 5.

D e Beschwerdefuhrerin vertrat in der mindlichen

Ver handl ung di e Auffassung, dal aufgrund der Tatsache,
dal3 bei di esem bekannten Verfahren auch ei ne innen-

| i egende Gewi ndeschabl one mt ei nem kl ei neren Unfang al s
der Dosenhal s zum Ei nsatz komre, bei di esem bekannten
Verfahren ebenfalls ein vorbesti mter positiver Schl upf
des i nneren Werkzeugs gegenuber dem Dosenhal s auftrete.
Das Verfahren nach Anspruch 1 sei daher nicht

ausrei chend von di esem bekannten Verfahren abgegrenzt
wor den.

Nach Aussage der Beschwerdegegnerin wird bei demvon ihr
al s bekannt vorausgesetzten Verfahren das Gew nderoll en
zwar mittels einer innenliegenden Gew ndeschabl one und
ei ner aulReren Gew nderol |l e ausgefihrt, nahere Angaben
beziglich der Roll endurchnesser sow e weiterer

Betri ebsparaneter, wie z. B. der Geschw ndi gkeits-

ver hal t ni sse zwi schen den Rol |l en und dem Dosenmateri al,
kénne sie jedoch nicht machen, weil sie ihr unbekannt

sei en.

I m Hi nblick auf diese Aussage basiert die Auffassung der
Beschwer def ihrerin auf reinen Vernutungen in bezug auf
ei nen nogli chen Aufbau und di e Funktion der bekannten
Vorrichtung und das daraus abzul ei tende Verfahren beim
Gewi nderol | en des Dosenhal ses. Sol che unsubstantiierten
Ver mut ungen sind nicht geeignet, als Nachweis einer
behaupt et en Tat sache zu di enen.
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Bei m bekannten Verfahren zur Herstellung von Al um nium
dosen mt Gew nde treten genmal3 den Angaben im
Streitpatent beimRollen des Gew ndes Probl ene auf.

| nsbesondere sei die auf der Dose angebrachte
Lackschi cht beschadi gt worden.

Di e der Erfindung zugrundel i egende Aufgabe ist daher
darin zu sehen, ein Verfahren aufzuzei gen und eine
Vorrichtung zu schaffen, mt denen an innen und aul3en

| acki erten Al um ni undosen Gewi nde so angebracht werden
kénnen, dall der Lack durch das Anbringen des Gew ndes
nicht verletzt wird (siehe Spalte 2, Zeilen 2 bis 9 der
Beschr ei bung) .

Di ese Aufgabe wird durch das Verfahren und die
Vorrichtung gendl3 den unabhé&ngi gen Ansprichen 1 und 5
gel 6st. I nsbesondere werden bei m Gewi nderol |l en die

Rol | wer kzeuge derart gefuhrt, dal das innere Werkzeug in
der Bewegungsrichtung und das aullere Werkzeug ent gegen
der Bewegungsrichtung der Werkzeuge auf dem Dosen-

mat eri al rutscht. Dadurch kann weitgehend verm eden
wer den, dall sich das Hal smaterial vor den Wrkzeugen
auf staut und i n der Bewegungsrichtung der Wrkzeuge
verschoben wird, was zu oval en Gewi nden fidhren und den
Lack i n hohem MaRe beanspruchen und beschadi gen wirde
(siehe Spalte 2, Zeilen 42 bis 47 der Beschrei bung).

Die Kammer stellt fest, dal kei nes der entgegen-
gehal t enen Dokunente eine O f enbarung oder einen Hi nweis
zu dem gestellten Probl em oder zu der aufgezeigten
Losung enthalt.

Di e Beschwerdefdhrerin war zwar der Meinung, dal3 der
Schl upf der Gew ndeschabl one und der Gew nderolle



4.8

2310.D

- 10 - T 1008/ 97

gegenuber dem Dosenhal s schon bei der Ausl egung der
bekannten Vorrichtung zur Herstellung von Al um ni undosen
mt Gew nde von vornherein beridcksichtigt werden misse
(siehe die D21), sie war jedoch nicht in der Lage
nachzuwei sen, dall der Fachmann in Abkehr von dem
Bestreben, di esen Schl upf weitgehend zu vernei den, einen
vorbestinmmten und in seiner R chtung vorgegebenen

Schl upf als Betriebsparaneter gezielt bei m Gewi nderol |l en
ei ngeset zt hat.

Di e Beschwerdef idhrerin hat hierzu i nsbhesondere noch auf
die D8, D14 und D5 hingew esen, die nach ihrer Meinung
(siehe das CGutachten D22 von Prof. Anbrogio Grotti)
sowohl positive als auch negative Schlupfwerte bei m
Gew nderol | en of fenbarten.

We jedoch die Beschwerdegegnerin zutreffend benerkt
hat, kann allein aus dem Verhal tnis der Durchnmesser von
rol | endem Wer kzeug und Dosenhal s nicht auf den Schl upf
geschl ossen werden. Zusétzlich nu3, bei Annahne ei ner
stationdren Dose wahrend des Gew nderol | ens, zum ndest
ent weder di e Steuerung der Rotationsbewegungen oder das
Verhéal tnis von zu erstell endem Gewi nde und negativem
Abbi | d davon beimjeweiligen Werkzeug bekannt sein.

Sol che zusét zlichen Informationen fehlen in den
Dokunenten D8, D14 und D5, so dal auch di e Ergebni sse
des Gutachtens zu kei ner anderen Beurteilung fuhren
konnen, weil sie offensichtlich auf nicht in diesen
Druckschriften of fenbarten Annahnmen bei der Berechnung
des Schl upf es beruhen.

Zusammenf assend kommt di e Kammer zu dem Ergebnis, dald
di e entgegengehal tenen Druckschriften weder fir sich
noch i n irgendwel chen Konbi nati onen in Verbindung mt
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dem al s bekannt vorausgesetzten nachst konmenden Stand
der Techni k und dem ei nem Fachmann zu unterstel |l enden

W ssen dem Verfahren nach Anspruch 1 und der Vorrichtung
gemald Anspruch 5 im Hi nblick auf das Erfordernis der
erfinderischen Tatigkeit patenthindernd entgegenstehen
(Artikel 56 EPU). Das Patent hat daher auf der Basis der
gednderten Anspriche 1 und 5 Bestand.

Best andsf &hi g si nd auch di e abhéangi gen Anspriche 2 bis 4
und 6 bis 8, die vorteil hafte Ausgestal tungen des
Ver f ahrens gemal3 Anspruch 1 bzw. der Vorrichtung gemal
Anspruch 5 beinhalten (Regel 29 (3) EPU).

Di e angepaldte Beschrei bung entspricht den Vorschriften

des EPU, Regel 27, und ist fir die Aufrechterhaltung des
Patents in gednderter Fassung geei gnet.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wird entschi eden:

1. Di e angef ochtene Entschei dung w rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz mt der Anordnung
zur ickverw esen, das Patent mt den in der mindlichen
Ver handl ung Utberrei chten Ansprichen 1 bis 8, der
Uberrei chten Beschrei bung, Spalten 1 bis 8, und den
Zei chnungen, Figuren 1 bis 5, we erteilt, in geénderter
Fassung aufrecht zuerhal t en.

Der Geschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

2310.D
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M Maslin F. Gunbel
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