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Sachverhalt und Antréage
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Di e Beschwerdefudhrerin (Ei nsprechende) hat gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung Gber die

Zur ickwei sung des Ei nspruchs gegen das europdi sche
Patent Nr. 0 692 342 Beschwerde eingel egt.

Mt dem Ei nspruch war das Patent in vollem Unfang i m
Hi nblick auf Artikel 100 a) EPU (nmangel nde Neuheit bzw.
mangel nde erfinderische Tatigkeit) angegriffen worden.

D e Einspruchsabteil ung war der Auffassung, dal die

Ei nspruchsgr inde der mangel nden Neuheit bzw. mangel nden
erfinderischen Tatigkeit der Aufrechterhaltung des

Pat ents ni cht entgegenst inden.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte die Entschei dung der
Ei nspruchsabt ei | ung auf zuheben und das Patent zu

wi derrufen. D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)
beantragte di e Beschwerde zurickzuwei sen

Der unabhé&ngi ge Anspruch 1 geméld dem Streitpatent |autet
wi e folgt:

"Ver zahnt es Honschl ei fwer kzeug fur Prazi sionszahnrader,
dadurch gekennzei chnet, dall es aus ei ner honpgenen
M schung besteht aus

a) Kunstharz, z. B. Epoxidharz,

b) keram schen Fei nkérnern (5) mt einer KorngroRe, die
wesentlich kleiner ist als die Zahnhéhe und zw schen
60 und 180 (FEPA Norm) liegt, und

c) keram schen G obkérnern (6), deren Abnmessung um
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m ndestens ei ne G 6Renordnung grolRer ist als die
Fei nkor ngr 68e, jedoch nicht groler ist als die
Zahnhohe und zwi schen einem Viertel Zahnhodhe bis
vol | er Zahnhoéhe betragt."

(Die imFettdruck hervorgehobenen Teile waren im
Anspruch 1 des Prioritatsdokunents nicht enthalten)

Di e Beschwerdef ihrerin hat imschriftlichen Verfahren

und in der mindlichen Verhandl ung i mwesentlichen

f ol gendes vorgetragen

i)

D e Beschrei bung der Patentannel dung enthalte
gegeniuber dem Prioritatsdokunment ein neues

Ausf Uhrungsbei spi el der Erfindung, nach demdie
keram schen G obkorner aus ei nem keram sch
gebundenen Fei nkornmateri al bestehen. D eses

Bei spiel erweitere die technische Bedeutung des

i mAnspruch 1 des Prioritéatsdokunents enthal tenen
Ausdrucks "keram sche G obkérner”. "Keram sch
gebundenes Fei nkornmaterial" bedeute

zwangsl aufi g, dall das Fei nkornmaterial durch ein
keram sches Bindem ttel gebunden sei. Sol che

G obkorner sei en daher zwei phasi g aufgebaut.
Dagegen, wirde der Fachmann unter dem Begriff
"keram sche G obkérner™ nur einphasi ge Korner
verstehen. Durch di e H nzufigung di eses

Ausf Ghrungsbei spi el s werde daher ein zuséatzlicher
techni scher Gegenstand erfalt, der im
Prioritatsdokunment nicht erfallt worden sei. Diese
Ansi cht werde durch das Gutachten von Professor
Tonshof f (E9) unternmauert.

Das G 6Renverhaltnis zwi schen G obkérnern und
Fei nkornern gemal3 Anspruch 1, wonach die
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Abnmessung der G obkdrner um m ndestens eine

G 63enordnung groRer ist als die Feinkdrner, se
imPrioritéatsdokunment nicht offenbart. Die im
Anspruch 6 angegebene G 6Ren betrafen die
tatsachli chen G 6Ren der G obkdrner. Die im
Mer kmal b) des Anspruchs 1 des Streitpatents
angegebenen G 6Ren der Fei nkérner entsprachen
nach den Angaben der Beschwer degegnerin der FEPA-
bzw. DIN-Norm Diese Nornmen definierten jedoch
kei ne absol uten Korngrdf3en sondern eine
Verteilung von Korngro6R3en. Korngro6Ren genal

di eser Norm koénnt en daher nicht mt einer

ei nzel nen Kor ngr 683e verglichen werden.

"M ndest ens ei ne G 6RBenordung” bedeute m ndestens
di e zehnfache G 6Re. Es sei richtig, dal
besti mt e Abnessungen im Prioritéatsdokunent,

d. h. die FeinkorngrofRe gemalR Anspruch 1 und die
G obkor ngr 63e genméld Anspruch 6, in diesen Bereich
fallen. D es bedeute aber nicht, daR damt der
gesante Bereich, und insbesondere dessen
Qoergrenze, unzweideutig imPrioritatsdokunment

of fenbart worden ist.

Dem Gegenst and des Anspruchs 1 des Streitpatents
st ehe daher das beanspruchte Prioritatsrecht vom
13. Juli 1994 nicht zu.

Die i mEi nspruchsschriftsatz geltend gemachte
of f enkundi ge Vor benut zung sow e das deutsche
Gebrauchsnuster DE-U-94 11 326.2 (E10) stellten
daher einen Stand der Techni k gemalR Arti kel

54 (2) EPU dar und stiinden dem Gegenstand des
Anspruchs 1 des Streitpatents neuheitsschadlich
ent gegen.
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Falls di e Kammer jedoch das Prioritatsrecht

aner kennen sollte, stelle das Dokunent E2

(deut sche Ubersetzung von SU-A-12 83 070) den am
nachst en konmenden Stand der Techni k dar. Der
CGegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich
dengegenuber nur dadurch, dal3 di e Fei nkérner

zwi schen 60 bis 180 (FEPA-Norm |iegen und die
Abnmessung der G obkdrner zwi schen einem Vierte
Zahnhohe bis vol |l er Zahnhdhe betragen. Das

Mer kmal , wonach di e Abnessung der G obkdrner um
m ndestens ei ne G 63enordnung groler als die

Fei nkor ngr 63e sein soll, sei unbestimt und daher
ohne techni sche Bedeutung. Die fur die Feinkorner
angegebene G 0Re sei fiur den Fachmann eine

ibli che G 6Be und habe kei ne besondere techni sche
Wrkung. Auch di e Anpassung der Abnessung der

G obkdrner an di e Zahnhdhe stelle eine fir den
Fachmann nahel i egende Malnahne dar.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe daher nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Di e Beschwerdegegnerin hat imschriftlichen Verfahren

und in der mindlichen Verhandl ung i mwesentlichen

f ol gendes vorgetragen

i)

Der Fachmann wirde verstehen, dall auch keram sche
G obkorner aus keram sch gebundenem Fei nkor n-
material unter den Begriff "keram sche

G obkdrner™ fallen. Auch Feinkdrner, die mt
keram schem Bi ndem ttel gebunden sind, stellten
keram sche G obkérner dar, da die Korner nur aus
keram schem Materi al bestehen, auch wenn das

Mat eri al eine M schung aus keram schen

Fei nkérnern und keram schem Bi ndemittel ist.
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Die imAnspruch 1 definierten Fei nkdrner w esen
ei ne Ausdehnung zw schen 80 Fm und 250 Fm auf und
i m Anspruch 6 wurde ein G 0Renbereich zw schen 2
und 15 nm fir die G obkérner angegeben

"M ndest ens ei ne G 6RBenordung” bedeute m ndestens
das Zehnfache. Dies gehe auch aus der DI N-Norm
69 101, die der FEPA-Norm entspricht, hervor,
wonach di e G ob- und Fei nkdérnungen ubl i cherwei se
ein G 6Benunterschied von nehr als dem Zehnfachen
auf w esen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents
sei daher identisch mt demimPrioritatsdokunent
of fenbarten Gegenstand, so dall dem Streit patent
das beanspruchte Prioritatsrecht zustehe.

| m Dokunent E2 seien nur Fei nkdrner offenbart.
G obkdrner von der im Anspruch 1 des
Streitpatents beanspruchten G 6Re seien nicht
of fenbart. Auch gebe es keinen Hi nweis uber die
Anpassung der G 0Re der G obkdrner an die
Zahnhohe. Di eses Merkmal bew rke eine bessere
Spanabt ragung. CGegeniuber Dokunment E2 | 6se das
er fi ndungsgenéfle Werkzeug di e Auf gabe, das
Honver f ahren und das Schl eifverfahren in ei nem
ei nzi gen Verfahren zu konbi nieren. Das im
Dokunent E2 of fenbarte Verfahren sei ein
Honver f ahren und kei n Schl ei fverfahren.

Das Dokument E2 kodnne daher den CGegenstand des
Anspruchs 1 des Streitpatents nicht nahel egen.

Ent schei dungsgr inde

0734.D
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Recht auf Prioritat

GemalR dem Anspruch 1 des Prioritéatsdokunments sind
"keram sche Grobkérner” als Teile der beanspruchten
M schung offenbart. In der Beschrei bung des
Prioritatsdokunments ist zur Beschaffenheit der

G obkdr ner angegeben, dal3 sie vorteil hafterwei se aus
gebrannt em Keram kmaterial, z. B. aus Korund

vor zugswei se aus Sinterkorund, bestehen. Im
Prioritatsdokunment ist weiterhin als vorteil haft

her vor gehoben, dal3 die G obkdrner in ihrem Kernbereich
frei von Kunstharz sind und dal} sie aus

Si nt er korundpl att en gebrochen werden kdnnen.

Di e Annel dung enthalt gegentber dem Prioritatsdokunent
ei n zusat zl i ches Ausf uhrungsbei spi el, wonach die

G obkorner "bevorzugt aus ei nem keram sch gebundenen

Fei nkornmat eri al bestehen" (Seite 4, letzter Absatz).
Nach der Ansicht der Kammer fallt dieses

Ausf Uhrungsbei spi el auch unter den Begriff "keram sche
G obkorner” in demgleichen Sinn, wie der Begriff in dem
Prioritatsdokunment angewendet worden ist. Aus dem
Prioritatsdokunent geht nicht hervor, dall die G obkorner
aus einem einzigen Material bestehen missen. Dies
bedeutet, dalR di e Ergédnzung der Beschrei bung durch das
oben genannt e zuséat zli che Ausf idhrungsbei spi el zu kei ner
Anderung der Bedeutung des Ausdrucks "kerami sche

G obkorner" fahrt.

Das Merkmal, wonach di e Korngr6l3e der Fei nkdrner
wesentlich kleiner als die Zahnhohe ist, ist eindeutig
aus den Zei chnungen des Prioritatsdokunents ersichtlich,
worin di e Fei nkdérner punktform g dargestellt sind.
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1.3 Der eingefligte H nweis auf die FEPA-Normim Anspruch 1
des Streitpatents zur Bestinmung der Fei nkorngr 6i3e
"zw schen 60 und 180" ist fur den Fachmann als inplizit
auch imPrioritatsdokunment enthaltend anzusehen. Denn
der Fachmann erkennt sofort, dall es sich bei demim
Anspruch 1 des Prioritéatsdokunments angegebenen
Kor ngr 6Renberei ch "zw schen 60 und 180" umdie
Kornverteilung gemald der gel aufi gen FEPA- Nor m handel t.
Sel bst der von der Beschwerdef Uhrerin bestellte
GQutachter, Professor Tonshoff, (siehe Seite 10 des
Gut achtens E9) war der Meinung, dall der Fachmann ei nen
Kor nungsbereich stets als nach der FEPA-Norm definiert
ver st ehen wir de.

1.4 Nach Mei nung der Kanmer hat der Ausdruck im Anspruch 1
des Streitpatents "m ndestens ei ne G 6Renordnung groRer
al s di e Fei nkorngrofRe”, welcher imPrioritatsdokunment
ni cht vorkomm , keine klare techni sche Bedeutung. Der
Ausdruck besagt |ediglich, dalR der Unterschied zw schen
den G 6RBen der Fei nkérner und G obkdrner deutlich, d. h
wesentlich, sein soll. Zudemist dem Streitpatent kein
H nwei s darauf zu entnehnen, was di eser Ausdruck
bedeuten soll, und insbesondere nicht darauf, dal3 er
bedeutet, dall die G obkodrner m ndestens um das Zehnfache
gr6RBer als die Feinkorner sein missen. Da di esem Begriff
kei ne ei ndeutige, quantitative Bedeutung zuzuordnen i st,
kann sei ne Anwesenheit im Anspruch 1 auch nicht zum
Verlust des Prioritatsrechts fuhren.

1.5 Da somt die imAnspruch 1 des Streitpatents definierte
Erfindung identisch mt der in imPrioritatsdokunment
of fenbarten Erfindung ist, geniel3t der Cegenstand des
Anspruchs 1 des Streitpatents das beanspruchte
Prioritatsrecht vom 13. Juli 1994.

0734.D Y A
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Folglich stellen die von der Ei nsprechenden geltend
gemacht en of f enkundi ge Vor benut zung, sow e das deutsche
Gebrauchsnuster DE-U-94 11 326.2 (E10), wel che nach dem
Prioritatsdatumvom 13. Juli 1994 stattgefunden haben
soll, bzw. veroffentlicht wurde, keinen Stand der
Techni k gemal3 Artikel 54 (2) in Verbindung mt

Artikel 87 (1) EPU dar.

Erfinderische Tatigkeit

Nachster Stand der Technik

Das Dokument E2 stellt den am nachsten kommenden Stand

der Techni k dar. Das Dokunent E2 offenbart ein

ver zahnt es Honschl ei f wer kzeug, das aus ei ner honpbgenen

M schung besteht aus

a) Kunstharz (Epoxidharz, Spalte 5),

b) keram schen Fei nkérnern (El ektrokorund) und

c) keram schen G obkérnern (Sil ziunkarbid), deren
Abnmessung um m ndest ens ei ne G 6Benordnung grofRer i st
al s die Feinkorngrof3e (imVerhaltnis von 3:1 bis
4:1).

Auf gabe

D e Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Honwerkzeug

bereitzustell en, wel ches erlaubt, das Hon- und

Schl ei fverfahren in ei nem einzigen Arbeitsgang

dur chf Uhren zu kodnnen.

Losung
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D ese Aufgabe wird gemal3 Anspruch 1 dadurch gel 6st, dal
di e Fei nkdrner einer Korngro6f3e aufwei sen, die wesentlich
kl einer ist als die Zahnhthe ist und zw schen 60 und 180
(FEPA Norm) liegt, und dalR die G obkorner eine Korngrolle
auf wei sen, die nicht groRer als die Zahnhdhe ist und

zwi schen einem Viertel Zahnhthe bis voller Zahnhthe

betr agt .

2.4 Zu di eser erfindungsgenmafRen Losung kann aus dem St and
der Techni k aus fol genden G inden kei ne Anregung
ent nommen wer den:

Das Dokument E2 enthalt zwar H nwei se auf Schleifen und
Honen sow e auf gezahnte Hohnkorper, vgl. Spalte 5,

vorl etzer Absatz. Der Fachmann bekommt jedoch aus der

O f enbarung kei nen Hi nwei s darauf, dalR die
Arbei tsl ei stung des Werkzeugs dadurch verbessert werden
kann, dalR die G 6Re der G obkorner an di e Zahnhthe des
Wer kzeugs angepallt wird und i m Vergl ei ch zur Zahnhohe
ungewdhnl i ch grof3 gewdhlt w rd.

2.5 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents beruht
daher auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des
Artikels 56 EPU

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Di e Geschaftstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

0734.D Y A
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D. Spigarelli A. Burkhart
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