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Sachverhalt und Antréage

0442.D

Der Beschwerdef ihrer (Ei nsprechender) hat gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung Gber die

Zur ickwei sung des Ei nspruchs gegen das Patent

Nr. 0 539 562 Beschwerde eingel egt.

Nach der Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung standen
di e Ei nspruchsgrinde nach Artikel 100 a) und b) EPU
(mangel nde Neuheit und erfinderische Tatigkeit;

mangel nde Ausf thrbarkeit) der Patentfahi gkeit des
angegri ffenen Patents nicht entgegen.

Am 16. Januar 2003 fand ei ne mindli che Verhandl ung vor
der Beschwerdekanmer statt.

i) Der Beschwerdef ihrer beantragte, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent in vollem
Unfang zu w derrufen

i) Der Beschwer degegner beantragte, di e Beschwerde
zur ickzuwei sen und das Patent in vollem Unfang
aufrecht zuerhal ten (Hauptantrag) und hil fswei se,
di e angef ocht ene Ent schei dung auf zuheben und das
Patent in gedndertem Unfang mt in der nundlichen
Ver handl ung ei ngerei chten Unterl agen
aufrecht zuerhalten (H | fsantrag).

i) I n der mindlichen Verhandl ung wurden fol gende
Ent gegenhal t ungen ber tcksichti gt:

Dl1: G unauer, Heinz: Rei bschwei ssen von
Met al | en, expert verlag, 1987, Seiten 36-47

D3: Patent Abstracts of Japan, Abstract Vol une
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013545, Veroffentlichungstag 06.12.1989 &

JP- A-1- 224185,

sow e betreffend behauptete offenkundi ge

Vor benut zungen:

D7:

Ei desstattliche

Ver si cherung von Herrn

G ovanni Battista Moli mt Anlage bestehend

aus

D7a: Techni sche
datiert auf den
S.p. A

D7b: Techni sche
datiert auf den
S.p. A

D7c: Techni sche
P/i datiert auf
Scaglia S.p. A

D7d: Techni sche
P/ g datiert auf

Scaglia S.p. A

D7e: Techni sche

Zei chnung Nr. Z/ 06370A
17.07. 1984 der Firma Scaglia

Zei chnung Nr. Z/ 06370B
20.10.1984 der Firma Scaglia

Zei chnung Nr. 1 AR ELZ 028 X
den 27.09.1984 der Firma

Zei chnung Nr. 1 AR EL 004 X
den 07.11.1984 der Firnmm

Zei chnung Nr. 1 AR EL 029 X

P datiert auf den 07.09.1984 der Firma

Scaglia S.p. A

Ei desstattliche Versicherung von Herrn
Doneni co Zanbelli mt Anlage bestehend aus:

D9a: Kopi e eines Foto ei ner unbehandel ten

Spul e
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D12:

D13:

D14:
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D9b, D9c, DIOd: Kopien von Fotos der Spule
nach D9a i n verschi edenen Ansi chten

D9.i.a, D9.i.b., D9.i.c, D9.i.d.: Kopien von
Fotos einer Spule mt je einem

Rei bschwei Bwul st zwi schen Fl ansch und
Kernrohr in verschi edenen Ansichten

D9.ii.a, D9.ii.b., D9.ii.c, D9.ii.d.: Kopien
von Fotos einer Spule mt je zwei

Rei bschwei Bwul st en zwi schen Fl ansch und
Kernrohr in verschi edenen Ansichten

D10. a, D10.b: Kopien von Fotos einer
fertigbearbeiteten Spule

Ei desstattliche Versicherung von

Herrn Ferdi nando Locatelli mt einer Anlage
(entsprechend den Anl agen zu D7 und D8 m t
Ausnahnme der Zeichnung Nr. Z/06370B)

Ei desstattliche Versicherung von

Herrn Enzo Scaglia mt Anlagen 1-6 (Kopien
zwei er Konstruktionszei chnungen und von vier
Rechnungen)

Ei desstattliche Versicherung von
Herrn Joseph R Raul erson

Ei desstattliche Versicherung von

Frau Francesca Tartufoli mt Anlage (vier
Fotos einer fertigbearbeiteten Spule in
ver schi edenen Ansi cht en)

I11. Anspriche gemald Haupt- und Hil fsantrag

0442.D
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Anspruch 1 genald Hauptantrag lautet wie fol gt:

"Spul enkoérper (1) fur fadenfoérm ges Wckel gut mt
zwei Spul enfl anschen (3), die durch ein Kernrohr (2)
ver bunden sind, und der nehrteilige Spul enkdrper (1)
aus Leichtnetall mttels Rei bschwei Bverbi ndung
zusamengeset zt i st, wobei wenigstens ein

Spul enfl ansch (3) als kreisringform ge Schei be
ausgebil det ist und di e Rei bschwei Bverbi ndung (5) an
weni gstens einem stirnseitigen Kernrohrende (7, 17)

i m Eckberei ch (10) zw schen Kernrohr (2) und der zum
Ker nrohrende (7, 17) zugewandten Innenseite (11) des
Spul enfl ansches (3) vorgesehen i st,

dadurch gekennzei chnet, dald

an dem Spul enfl ansch (3) zum Kernrohrende (7) hin ein
Bund (8) mt der Kernrohrwandstarke und etwa einer
axi al en Lange (x), die der Wandst arke des Kernrohres
(2) entspricht, angefornt ist, und die aulRere

Rei bschwei Bwul st (9) der Rei bschwei Rverbi ndung (5)
unter Bildung einer um auf enden Wil st genau im
Eckbereich (10) zw schen Kernrohr (2) und

Spul enfl ansch (3) angeordnet ist".

Anspruch 1 gemal3 Hil fsantrag lautet wie fol gt:

"Verfahren zum Herstel |l en ei nes Spul enkér pers aus
Leichtnmetal |, der aus ei nem Kernrohr und zwei
endsei ti gen Spul enfl anschen gebil det ist, wobei das
Ver fahren aus fol genden Schritten besteht:

- Herstellung des Kernrohres (2) und eines
Spul enfl ansches (3) al s einsticki ges Schm ede-
oder FlieBprelteil (20);
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Rei bschwei Ben des Kernrohrendes (7) zur
Ver bi ndung mt dem zweiten schei benfdrm gen
Spul enfl ansch (3) unter Bildung ei ner

Rei bschwei Bwul st (9) genau i m Eckbereich (10),
wobei an dem Spul enfl ansch (3) zum Ker nrohrende
(7) hin ein Bund (8) mt der Kernrohrwandstarke
und etwa ei ner axialen Lange (x), die der
Wandst ar ke des Kernrohres (2) entspricht,
angefornt ist; und

Uber dr ehen des Spul enkérpers (1) zur Beseitigung
der Uberstehenden Berei che der Rei bschwei Bwul st
(9) und Ausbil dung ei nes Ubergangsradi us genau i m
Eckbereich (10).

Beschwer def Uhrer hat i mschriftlichen Verfahren und

in der nundlichen Verhandl ung i mwesentlichen fol gendes

vor get ragen

i)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 genald Hauptantrag
| asse nicht erkennen auf wel chen

Bear bei t ungszust and ei nes Spul enkor pers bezug
genonmen sei. Damt sei nicht ersichtlich ob
bzw. ggf. in welchem Ausnmal}, die &aullere

Rei bschwei Bwul st an dem beansprucht en

Spul enkdr per noch vorhanden sei.

Das di e Anordnung ei nes Bundes an weni gstens

ei nem Spul enfl ansch betreffende Merknmal sei

hi nsi chtlich der Beurteilung des Spul enkor pers
nach dem Anspruch 1 betreffend Neuheit und
erfinderische Tatigkeit unbeachtlich, weil ein
derartiger Bund durch das Rei bschwei Ren zw schen
Spul enfl ansch und Ker nrohr gestaucht werde. Nach
der Beschrei bung des Streitpatents entstehe an
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der Stelle des Bundes di e Rei bschwei Rnaht, so dalR
davon auszugehen sei, dall der Bund durch das
Rei bschwei Ren i m wesent !l i chen verbraucht werde.

Dar aus fol ge, dalR der Bund an dem durch
Rei bschwei Ben hergestellten Spul enkérper nicht
mehr nachwei sbar sei

Fur den Bund als solches gelte dies unmttelbar,
wei |l sich das - urspringliche - Vorhandensein

ei nes Bundes nach dessen Verbrauch nicht nehr
nachwei sen | asse.

Betreffend di e bl ei benden Wrkungen, die durch
das urspringliche Vorhandensei n des Bundes sow e
dessen Ver brauch wahrend des Rei bschwei Rens auf
di e Rei bschwei Bver bi ndung sow e den Spul enfl ansch
ausgeubt werden, gelte dies ebenfalls. A's
derartige Wrkungen seien in der Patentschrift
di e Ausbi |l dung ei nes wei t gehend honobgenen
Faserverl aufs und das Entstehen einer

Mat er i al anhauf ung genau i m Eckberei ch zw schen
Ker nr ohr ende und Spul enfl ansch genannt. Ein
Faserverl auf, der demim Streitpatent |ediglich
qualitativ beschriebenden Faserver| auf

ent spreche, und eine entsprechende

Mat eri al anh&uf ung kdnnten auch das Ergebnis einer
Rei bschwei RBver bi ndung ei nes Spul enfl ansches ohne
Bund mt einem Kernrohr sein, so dalR sel bst dann
wenn an dem fertigen Spul enkdrper derartige

W r kungen, bspw. anhand ei ner GCeflgeuntersuchung
ausgehend von einem Schliffbild, feststell bar
seien, sich daraus kein Nachweis dafur herleiten
i eBe, dall die Ausbildung ei nes Bundes nach dem
Anspruch 1 hierfir allein als Ursache anzusehen
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sei. Es misse namich in den beiden Fallen des
Rei bschwei Bens ei nes Kernrohres mt einem

Spul enfl ansch mt Bund wi e auch ohne Bund
beachtet werden, dald die sich hieraus ergebenden
W r kungen von einer Reihe von, im Anspruch 1

ni cht definierten, Paranetern abhingen, w e bspw
den Ei genschaften der fir das Kernrohr und den
Spul enfl ansch ausgewahl ten Leichtnetal | e, der
Hohe der Tenperatur und des Anprel3druckes wahrend
des Rei bschwei Bvor ganges.

Dies gelte somt auch dann, wenn der Anspruch 1

i mLichte der Beschreibung und der Zeichnung, als
einen fertig bearbeiteten Spul enkorper

defini erend ausgel egt werde, bei dem entsprechend
dem |l etzten Merkmal des Anspruchs 5 die
Ausbi | dung ei nes Uber gangsradi us genau i m
Eckberei ch zwi schen Spul enfl ansch und Kernrohr -
und somt unter Nutzung der Material anh&aufung

auf grund der &uferen Rei bschwei Bwul st - erfol gt,
weil nicht feststellbar sei, dall die zur
Ausbi | dung des Uber gangsradi us genut zte

Mat eri al anh&uf ung auf ei ne Rei bschwei Bung ei nes
Kernrohres mt einem einen Bund aufwei senden

Spul enfl ansch zur tickzuf Ghren i st.

Der Spul enkor per nach Anspruch 1 genald

Haupt antrag sei, da das di e Ausbil dung eines
Bundes an dem Spul enfl ansch betreffende Merkna
unbeachtlich sei, weil es an dem Spul enkdr per
nach Anspruch 1 nicht festgestellt werden konne,
ni cht neu gegenuber dem aus der Entgegenhal t ung
D1 bekannt en Spul enkorper. Di e obere Figur von
Bild 3.13 di eser Entgegenhaltung stelle namich
ei nen Spul enkorper dar, bei dem di e &ufReren
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Rei bschwei Bwul ste jeweils genau i m Eckbereich
zwi schen den Spul enfl anschen und dem Ker nr ohr
angeor dnet seien.

Lege man den Spul enkdr per nach Anspruch 1 als

ei nen Upber gangsradi us nach dem | etzten Merkma
des Anspruchs 5 enthaltend aus, dann beruhe ein
derartiger Spul enkdrper gegenuber dem aus der
Ent gegenhal tung D1 bekannten Spul enkoér per ni cht
auf einer erfinderischen Tatigkeit. Das genannte
Mer kmal fihre zu einer einfachen Herstellung des
Spul enkdr pers. DalR di e Rei bschwei Bwul ste des
Spul enkdr pers abzudrehen seien und ein

Uber gangsr adi us i m Eckberei ch zwi schen Fl ansch
und Kernrohr auszubilden sei, sei aufgrund des
far derartige Spul enkdrper vorgesehenen

Ei nsat zzweckes sel bstverstandlich. Der Fachmann
sei ferner bemiht die nachtréagliche Bearbeitung
des Spul enkdrpers so gering als noglich zu
halten. Es sei folglich naheliegend, dalR die
durch das Rei bschwei Ren ent st andene

Mat eri al anh&uf ung bei der Ausbil dung des

Uber gangsr adi us genut zt werde. Der Spul enkor per
nach dem Anspruch 1 beruhe somt gegeniber

denj eni gen nach der Entgegenhaltung D1 ni cht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit.

Das Verfahren zum Herstellen ei nes Spul enkor pers
nach Anspruch 1 gemal3 Hi | fsantrag beruhe nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit gegeniber dem
si ch aus der Entgegenhal tung D3 er gebenden
Verfahren zur Herstellung ei nes Spul enkdr pers,
bzw. gegenliber einer Konbination di eses
Verfahrens mt denjeni gen nach der

Ent gegenhal t ung DL.
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Nach der Entgegenhal tung D3 werde, uberein-
stimend mt dem Verfahren nach Anspruch 1, ein
Spul enkdr per unter Verwendung ei nes einstucki gen
Schm edeteil s unfassend ein Kernrohr und ei nen

Fl ansch hergestellt, wobei das Kernrohrende durch
Rei bschwei Ben mit ei nem ei nen Bund aufwei senden
Fl ansch verbunden werde.

Oowohl das Rei bschwei Ben nicht zu einer Bildung
ei ner Rei bschwei Bwul st genau i m Eckberei ch fihre,
sei es fur den Fachmann naheliegend, in

Abwandl ung des Verfahrens nach der

Ent gegenhal tung D3, di e Rei bschwei Bwul st genau i m
Eckbereich zu bilden, um bspw. eine hthere
Festigkeit zu erzielen oder durch Verl egung der
Schwei Bnaht in den Eckbereich sicher zustellen,
dall der Gebrauch des Spul enkérpers nicht durch
nach dem Ferti gbearbeiten des Spul enkdrpers im
Berei ch der Schwei Bnaht etwai g verbliebene

St 6rungen beei ntréachti gt werde.

Aus den zur of fenkundi gen Vor benut zung

ei ngerei chten Unterl agen ergebe sich, dal bei

ei ni gen der vorbekannten Verfahren der

Spul enfl ansch ei nen Bund aufw es, an dessen
Stel |l e wadhrend des Rei bschwei Bens ei ne

Rei bschwei Bwul st trat. Damt werde die

Rei bschwei Bwul st genau i m Eckberei ch ausgebi | det.
Zwar bliebe di ese Rei bschwei Bwl st beim
Uber ar bei t en des Spul enkor pers infol ge des
Nachbear bei t ens des Spul enfl ansches nicht im
Eckberei ch, doch | age ein Uberdrehen entsprechend
dem | et zten Merkmal des Anspruchs 1 i m Rahnen
fachmanni schen Handel ns, weil der Fachmann
bestrebt sei den Material abtrag so gering als
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nmogl i ch zu halten

Beschwer degegner hat imschriftlichen Verfahren und

in der nundlichen Verhandl ung i mwesentlichen fol gendes

vor get ragen

i)

Zur Beurteilung des Gegenstands des Anspruchs 1
gemall Haupt antrag koénne of f engel assen werden, auf
wel chen Bear bei t ungszust and des Spul enko6r pers
bezuggenommen werde. Mal3geblich sei namich, dal
weni gstens ei n Spul enfl ansch den i m Anspruch 1
definierten Bund aufwei se, der ursachlich sei fur
die imAnspruch 1 definierte Lageanordnung der
aulleren Rei bschwei Rwul st genau i m Eckberei ch

zwi schen Ker nrohr und Fl ansch.

Dall der Spul enkdrper - vor dem Rei bschwei Ben -

ei nen Bund aufw es, sei an dem durch Rei b-

schwei Ben hergestellten Spul enkérper erkennbar.
Es konne namlich anhand von Schliffbildern das
Gef ge i m Eckberei ch untersucht werden. Dabei
konne ohne weiteres erkannt werden, ob der

Fl ansch urspringlich einen Bund genald der
Definition des Anspruchs 1 aufw es oder ob dies
nicht der Fall war. Imersten Fall fuhre die

ur springliche Ausbil dung ei nes Bundes namich
dazu, dalR das Material des Rei bschwei Bwl st es,
neben dem aus dem Materi al des Kernrohres
stamenden Anteil, aus dem Material des zu Beginn
des Rei bschwei Bens noch vor dem Spul enfl ansch

| i egenden Bundes gebildet wird. Bei der

Ver wendung ei nes Spul enfl ansches ohne Bund sei
dies nicht nbglich. ImVergleich zu di esem Fal
zei ge sich deshal b, dalR bei dem Spul enkérper nach
Anspruch 1 der Gefugeverl auf innerhalb des
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Spul enfl ansches in wesentlich geringerem Unfang
durch das Rei bschwei Ren beei nfl ulst werde.

Daraus fol ge, dalR das di e Ausbil dung ei nes Bundes
an dem Spul enkor per betreffende Merkmal des
Anspruchs 1 als an dem Spul enkdr per nach dem
Anspruch 1 nachwei sbares Merkmal bei der
Beurteil ung von Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit zu bericksichtigen sei.

D es gelte unsonmehr, wenn der Anspruch 1 als

ei nen Spul enkor per definierend ausgel egt werde,
bei dem entsprechend dem | etzten Merkmal des
Anspruchs 5 di e Ausbildung ei nes Ubergangsradi us
genau i m Eckberei ch zwi schen Spul enfl ansch und
Kernrohr erfol gt. Anhand einer, ggf.

ver gl ei chenden, Untersuchung des Geflgeverl aufs
sei ndmich feststellbar, aus wel chem Materi al
der der Bereich des Ubergangsradius i m Eckbereich
gebil det sei. Damt ergebe sich fir diesen Fal
ein weiterer Anhaltspunkt, anhand dessen

nachwei sbar sei, ob der Spul enflansch ei nen Bund
aufw es oder nicht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gendld Hauptantrag
unt erschei de sich somt durch das die Ausbil dung
des Bundes betreffende Merkmal von dem

Spul enfl ansch nach der Entgegenhal tung D1

(Seite 47, obere Darstellung des Bildes 3.13) und
sei somt neu

D es gelte unsonmehr, wenn der Anspruch 1 als
ei nen Uber gangsradi us nach dem | etzten Merkma
des Anspruchs 5 enthaltend ausgel egt werde.
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Das Verfahren zum Herstellen eines Spul enkorpers
nach Anspruch 1 genmalR Hil fsantrag werde durch die
aus den Entgegenhal tungen D1 und D3 herl eitbaren
Her stel | verfahren nicht nahegel egt.

Bei dem Verfahren nach der Entgegenhal tung D3

wei se der Spul enfl ansch zwar ei nen Bund auf.

Di eser bl ei be jedoch zum ndest berei chswei se auch
nach dem Rei bschwei Ben erhalten, so dalR sich kein
H nwei s darauf ergabe, die Rei bschwei Bwil st genau
i m Eckberei ch zw schen Spul enfl ansch und Ker nrohr
auszubi |l den. Dies gelte noch viel nehr betreffend
di e Ausbi |l dung ei nes Ubergangsradi us in di esem
Eckberei ch wdhrend des anschl i ef3enden

Ferti gbearbeitens des Spul enkor pers.

Aus den zur of fenkundi gen Vor benut zung

ei ngerei chten Unterl agen ergebe sich

di esbeziglich, dalR bei einigen der vorbekannten
Ver fahren der Spul enflansch zwar ei nen Bund
aufw es. Es sei aber nicht ersichtlich, dal3 die
Ausbi | dung des Bundes zu ei ner Ausbil dung der
Rei bschwei Bwul st genau i m Eckberei ch fiuhrte.
SchlielBlich sei auch nicht behauptet worden, dal3
bei m anschl i eBenden Ferti gbearbeiten des

Spul enkor pers der Uber gangsradi us genau im
Eckberei ch ausgebil det werde.

Das Verfahren nach dem Anspruch 1 sei somt auch
durch die als offenkundi g vorbenutzt behaupteten
Ver fahren ni cht nahegel egt.

Ent schei dungsgr inde

0442.D
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Ausl egung der Anspriche

Anspruch 1 genald Haupt antrag

Hi nsichtlich zweier Punkte ist streitig, welcher
Cegenstand durch den Anspruch 1 definiert ist. Der eine
Punkt betrifft den Bearbeitungszustand des durch diesen
Anspruch definierten Spul enkérpers und der zweite Punkt
di e Frage, ob das den Bund betreffende Merkmal des
Anspruchs 1 an dem Spul enkor per nach dem Anspruch 1
wahr genonmren wer den kann.

Der Auffassung des Beschwerdef thrers, dafl der Anspruch 1
unm ttel bar kein Merkmal enthalte, welches auf ein

Ferti gbearbeiten des Spul enkdrpers schlielRen | asse, ist
zuzustimen. Daraus | 4Bt sich im Gegensatz zu der von
dem Beschwer degegner vertretenen Auffassung jedoch nicht
herl eiten, dall der Cegenstand des Anspruchs 1 sowohl
einen fertigbearbeiteten Spul enk6rper w e auch, bspw. im
Si nne ei nes Hal bzeugs, einen Spul enkdrper vor dessen
Fertigbearbeiten - an dem somt die Rei bschwei Bwul st
noch vorhanden ist - definiert. Es ist vielnmehr zu

ber Gicksi chti gen, dall di e Beschrei bung und di e Zei chnung
des Streitpatents nicht nur eindeutig und unmttel bar
auf einen Spul enkérper gerichtet sind, der - bspw.

ent sprechend dem | etzten Merkmal des Anspruchs 5 des
Streitpatents - fertig bearbeitet ist (vgl. Spalte 3,
Zeilen 12 bis 18; Spalte 4, Zeilen 54 bis 57; Spalte 4,
Zeilen 6 bis 9), sondern, dald diese Unterl agen dar tber
hi naus kei ne Angabe enthalten, aus der sich herleiten

i eRe, dall der Anspruch 1 daneben auch einen

Spul enkdr per in dem angesprochenen Zustand al s Hal bzeug
definiert.

D e Kammer ist deshal b der Auffassung, dal3 der
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Anspruch 1 als auf einen fertigbearbeiteten Spul enkorper
gerichtet zu verstehen ist und ein das Fertigbearbeiten
des Spul enkor pers betreffendes Merkmal unfal3t, wel ches
tUbereinstimend mt demletzten Merkmal des Anspruchs 5
des Streitpatents definiert, dal

a) das Fertigbearbeiten "zur Beseitigung der
Uber st ehenden Berei che der Rei bschwei Bwul st (9)"
di ent und zur "Ausbildung ei nes Ubergangsradi us genau
i m Eckbereich (10)" fahrt.

Der Vol | standi gkeit wegen sei angenerkt, dal die

Auf f assung, gemall der der Anspruch 1 das Merkmal a)
unf alt, auch dadurch gestitzt ist, daB, wie in

ubli cher Weise, unter Beriucksichtigung der gegebenen
Urst ande, davon ausgegangen werden kann, dald durch
den Anspruch 1 ein Spul enkdrper in gebrauchsferti gem
Zustand definiert wird. Allein aufgrund der beim

Ei nsatz eines derartigen Spul enkdrpers auftretenden
hohen Drehzahl en ist, zur Verneidung von Unwuchten
auf grund der Materialverteilung in einer

Rei bschwei Bwul st, ein Fertigbearbeiten erforderlich.
Fur di e Behauptung des Beschwer degegners, nach der
auch ein Einsatz eines Spul enkdrpers vor dessen
Fertigbearbeiten als Hal bzeug Ublich sei, enthalt das
Streitpatent keine Angabe. Es wurde di esbeziglich
auch kein Nachweis erbracht.

Durch das den Bund betreffende Merkmal des
Anspruchs 1 wird definiert, dal

b) an dem Spul enfl ansch (3) zum Kernrohrende hin ein
Bund (8) mt der Kernrohrwandstarke und etwa einer
axi al en Lange (x), die der Wandst arke des Kernrohres
(2) entspricht, angefornt ist.
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Nach dem sich an das Merkmal b) anschli elRenden
Mer kmal des Anspruchs 1 ist

c) die auRere Rei bschwei Bwl st (9) der Rei bschwei 3-
ver bi ndung (5) unter Bildung einer um auf enden Wil st
genau i m Eckbereich (10) zw schen Kernrohr (2) und
Spul enfl ansch (3) angeordnet.

Das Merkmal b) betrifft die Form des Bundes vor dem
Herstel |l en einer Rei bschwei Bver bi ndung zw schen dem
Spul enfl ansch und dem Kernrohr. Durch die Merknmal e b)
und ¢c) wird weiterhin definiert, dal - uUbereinstinrend
mt der Beschreibung (vgl. Spalte 3, Zeilen 5 bis 18) -
das Rei bschwei Ben dazu fuhrt, dall die &uRRere

Rei bschwei Bwul st an die Stelle des Bundes tritt.

Daraus fol gt, dalR an dem durch Herstellen einer

Rei bschwei RBver bi ndung zwi schen dem Spul enfl ansch und dem
Kernrohr fertiggestellten Spul enkdrper nach dem

Anspruch 1 die durch das Merkmal b) definierte
Ausbi | dung des Bundes an dem Spul enfl ansch ni cht nehr
erkennbar ist. Dies gilt unmsonehr, als der Spul enkoérper
nach demo. g. Verstandnis des Anspruchs 1 entsprechend
dem Merkmal a) fertig bearbeitet ist und somt an dem
Spul enkdr per nach dem Anspruch 1 auch die aullere

Rei bschwei Bwul st ni cht nmehr erkennbar ist.

Nach Auffassung des Beschwerdegegners verandert der

Rei bschwei Bvor gang den Faserverl auf in den angrenzenden
Ber ei chen des Spul enfl ansches und des Kernrohres, was
anhand des uber ein Schliffbild feststellbaren

Gef ligever | auf s erkennbar sei. Uber den Gefugeverlauf im
Eckberei ch zwi schen Kernrohr und Spul enfl ansch sei somt
feststell bar, ob der Spul enflansch vor dem Herstell en
der Rei bschwei Bver bi ndung mt ei nem Bund genal3 dem
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Mer kmal Db) versehen war oder nicht. |Imerstgenannten
Fal | sei das Gefuge innerhalb des Spul enflansches durch
das urspringliche Vorhandensei n des Bundes durch das
Rei bschwei Ben nur weni g beeinflul3t, wahrend im

| et zt genannten Fall das Geflge des Spul enfl ansches uber
ei ne groRere Tiefe durch das Rei bschwei Ren ver andert
werde. Ein diesbeziglicher Nachwei s wurde jedoch nicht
er bracht.

Die Kammer ist mt dem Beschwerdef hrer der Auffassung,
dall aus dem Gef iigever| auf in di esem Eckberei ch nicht
unm ttel bar und ei ndeutig darauf geschl ossen werden
kann, dalR der Spul enfl ansch ei nen Bund gemal3 dem Mer kma
b) aufw es oder dall dies nicht der Fall ist. Anhand des
Gef Ugeverl aufs bzw. einer etwai g daran erkennbaren

Gef Gigever anderung i m Berei ch des Spul enfl ansches kann
namich allenfalls festgestellt werden, in welchem
Ausmaly sich di e Ausbil dung der Rei bschwei Bnaht auf den
Gef Ggever | auf des Spul enfl ansches ausgew rkt hat. Das
Ausmal3, in dem das Rei bschwei 3en zu ei ner

CGef Ggever anderung i n dem Spul enfl ansch fidhrt, bzw. die
Art einer derartigen Gefiugeveré&nderung hangen nicht nur
davon ab, ob an dem Spul enfl ansch ein Bund ausgebi | det
war oder nicht. AusmalR und Art der GCeflugever &nderung
wer den vi el nehr auch durch die Festigkeit der jeweils
fur den Spul enfl ansch und das Kernrohr verwendeten
Leichtnetal |l e beeinflul3t, ferner durch die relative
Drehzahl zw schen dem Spul enfl ansch und dem Ker nr ohr,
die wesentlichen Einflul3 auf die Tenperatur beim

Rei bschwei Ben hat, sowi e durch den Anprefl3druck zw schen
dem Kernrohr und dem Spul enfl ansch. Aufgrund der

Vi el zahl von Ei nfl ul3grdfRen, durch die Ausmald und Art der
CGef Ggever anderung beei nfl u3t werden, |aRt eine etwaig
anhand eines Schliffbildes feststellbare

Gef Ugever anderung ni cht unm ttel bar und ei ndeutig auf
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das Vorliegen einer einzigen Usache, we bspw der
Ausbi | dung ei nes Bundes entsprechend dem Mer kmal b)
schli elRen.

An dem Spul enkér per nach dem Anspruch 1 ist die

ur springliche Ausbil dung ei nes Bundes nach dem Mer kma

b) somt weder unmttel bar, Uber die Form des

Spul enkdrpers, noch mttel bar, Uber eine Untersuchung
des Ceflgeverl aufs anhand ei nes Schliffbildes,
feststell bar. Bei der Beurteilung des Anspruchs 1 im

Hi nblick auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit ist das
Merkmal b) somt nicht als Unterschei dungsnerkmal zu

ber ticksi chti gt en.

Anspruch 1 gemald Hi |l fsantrag

D e obi gen Ausfihrungen treffen auf den auf ein
Herstell verfahren gerichteten Anspruch 1 gemal

H | fsantrag nicht zu. Am Ergebnis des auf die

Her stel | ung des Spul enfl ansches al s ei nst tcki ges
Schm ede- oder FlieRpref3teil gerichteten
Verfahrensschrittes ist nadm ich erkennbar, dalR der
Spul enfl ansch ei nen Bund ent sprechend dem o. g.
Mer kmal b) aufwei st.

Haupt ant r ag

Neuhei t

Nach Auffassung des Beschwerdefihrers ist der CGegenstand
des Anspruchs 1 gemal3 Hauptantrag gegenuber dem

Spul enkdr per nach der Entgegenhaltung D1 ni cht neu.
Danach of fenbare di e obere Figur des Bildes 3.13

(Seite 47) zusammen mt der zugehdrigen Beschrei bung
(Seite 45, Abschnitt 3.5, Absatz 1) einen Spul enkdr per
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nach dem Qberbegriff des Anspruchs 1. Da weiterhin in
di eser Figur auf die Lage der "Rei bschwei Bungen”
explizit verw esen werde, sei auch die aulRere

Rei bschwei Bwul st ent sprechend dem Merkmal c¢) des
Anspruchs 1 genau i m Eckbereich zwi schen Kernrohr und
Spul enfl ansch angeor dnet .

D eser Auffassung kann sich die Kammer aus fol genden
G inden nicht anschlielRen

Ent sprechend dem obi gen Abschnitt 1.1 ist zu

ber ticksi chti gen, dalR der Anspruch 1 als auf einen fertig
bear bei t et en Spul enkdr per gerichtet anzusehen ist, bei
dem ent sprechend dem Merkmal a) durch das

Ferti gbearbeiten di e Uberstehenden Bereiche der

Rei bschwei Bwul st beseiti gt werden und ein

Uber gangsr adi us genau i m Eckberei ch ausgebi |l det i st.

Die primar auf Rei bschwei Ben gerichtet Entgegenhal tung
D1 enthéalt keine Angabe betreffend ein Fertigbearbeiten
des Spul enkorpers. Sel bst dann, wenn in dblicher Wise -
tbereinstimend mt der Auslegung des Anspruchs 1 -
davon ausgegangen wird, dal3 di e Entgegenhal tung D1 ei nen
fertigbearbeiteten Spul enkérper betrifft und dieser
jeweils einen Ubergangsradius i mBereich zw schen

Spul enfl ansch und Ker nrohr aufweist, ist dieser

Ent gegenhal tung nicht zu entnehnen, dal} das

Ferti gbearbeiten so erfolgt, daR der Ubergangsradi us
genau i m Eckbereich, in dem zuvor die &uRRere

Rei bschwei Bwul st ausgebi | det war, gebildet wrd.

Da sich der, entsprechend den Ausfihrungen des obigen
Abschnitts 1.1 zu verstehende, Spul enkodrper nach dem
Anspruch 1 somt von denjeni gen nach der Entgegenhal tung
D1 durch das Merkmal a) unterscheidet, ist der
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Spul enkor per nach Anspruch 1 neu (Artikel 54 EPU)
Erfinderi sche Tatigkeit

Der Spul enkor per nach Anspruch 1 unterscheidet sich von
denj eni gen nach der Entgegenhaltung D1 durch das o. g.
Merkmal a), das die Art betrifft, in der sich das durch
Herstel |l en einer Rei bschwei Bver bi ndung zw schen ei nem
Ker nrohr und weni gstens ei nem Spul enfl ansch er gebende
Zwi schener zeugni s fertigbearbeitet wrd.

Ausgehend von dem Spul enkdr per nach der Ent gegenhal tung
Dl ist es, da diese Entgegenhal tung kei ne Angabe
betreffend das Ferti gbearbeiten des Spul enkérpers
enthalt, fur den Fachmann erforderlich festzul egen, we
das Zw schenerzeugnis fertigzubearbeiten ist.

Unt er Ber ticksi chtigung des all genei nen Bestrebens nach
ei ner Senkung des Bear bei t ungsauf wandes ist, ausgehend
von dem Spul enkdr per nach der Entgegenhaltung D1, die
mt dem Spul enkdr per nach dem Anspruch 1 zu | 6sende
Auf gabe darin zu sehen, einen Spul enkérper zu schaffen,
der mt noglichst geringem Aufwand fertigbearbeitet

wer den kann.

Es ist offensichtlich, daR gerade dann, wenn der

Uber gangsr adi us genau i m Eckberei ch ausgebi | det wird,
al so dort, wo die aulRere Rei bschwei Bwl st angeor dnet
ist, der geringste Material abtrag, und damt auch der
geri ngst e Bearbei tungsaufwand, erforderlich ist.
Folglich liegt es nahe, dal, ausgehend von dem

Spul enkdr per nach der Entgegenhal tung D1, der

Uber gangsr adi us ent sprechend dem Merkmal a) ausgebi |l det
Wi rd.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somt nicht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit imSinne des Artikels 56
EPU.

Hi | fsantrag

Das Verfahren nach dem Anspruch 1 gemalR Hi | fsantrag
wei st die Merkmale a), b) und c) (vgl. obigen Abschnitt
1.1) des Anspruchs 1 gemall Hauptantrag mt auf.

We i mobigen Abschnitt 1.2 ausgefihrt, ist im
vorliegenden Fall, in demder Anspruch 1 auf ein
Herstel |l verfahren gerichtet ist, das Merkmal b) als

Unt er schei dungsmer kmal zu berdcksi chtigen. Es ist

nam ich im Verlaufe dieses Herstellverfahrens, bis zu
dem Zei t punkt in dem das Rei bschwei Ben erfol gt,
erkennbar, dalR der betreffende Spul enflansch ei nen Bund
gemall dem Merkmal b) aufweist.

Der Anspruch 1 ist unstreitig neu. Neuheit ist schon
deshal b gegeben, weil bei keinem der druckschriftlich
bekannten oder als of fenkundi g vorbenutzt behaupteten
Ver f ahren der Spul enkdrper unter Verwendung ei nes

ei nst icki gen Schm ede- oder FlielRprelRteils, bestehend
aus ei nem Kernrohr und ei nem Spul enfl ansch, und ei nes
schei benf 6rm gen Spul enfl ansches hergestellt w rd, wobei
di e aulere Rei bschwei Bwl st ent sprechend dem Merkmal c)
i m Eckberei ch gebil det w rd.

Beziglich des Verfahrens nach Anspruch 1 ist von dem aus
der Entgegenhal tung D3 bekannten Verfahren zum
Herstel |l en eines Spul enkdrpers (vgl. die Figuren) als
nachst kormenden Stand der Techni k auszugehen. Nach

di eser Ent gegenhal tung wei st einer der Spul enfl ansche

ei nen Bund auf (vgl. die Figuren), der auch nach dem
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Rei bschwei Ben zum Teil noch erhalten ist, weil, we aus
den Figuren ersichtlich, die auBBere Rei bschwei Bwul st im
Abst and von der dem Kernrohr zugewandten Fl ache des

Spul enfl ansches gebi |l det wi rd.

Das Verfahren nach dem Anspruch 1 unterschei det sich von
dem aus der Entgegenhal tung D3 bekannten Verfahren
dadurch, dafll entsprechend dem Merkmal c) die

Rei bschwei Bwul st genau i m Eckbereich gebildet wird und,
dall entsprechend dem Merkmal a) beim Fertigbearbeiten
der Ubergangsradi us gleichfalls genau i m Eckbereich
gebi | det wird.

Die Merkmal e a) und b) fdhren dazu, dal die sich durch
Bi | dung der Rei bschwei Bwul st ergebende Mat eri al anhauf ung
i m Eckberei ch bei m anschli eRenden Ferti gbearbeiten des
Spul enkor pers al s Uber gangsradi us genutzt werden kann
(Spalte 3, Zeilen 12 bis 18). Im Vergleich zu dem
Herstell verfahren nach der Entgegenhal tung D3 ergi bt
sich somt, dal3 der Material abtrag bei m Ferti gbearbeiten
verringert ist, da nicht die gesante &ulRere

Rei bschwei Bwul st abzutragen i st.

Da nach der Entgegenhaltung D3 der Bund auch nach dem
Rei bschwei Ben als Teil des Spul enkdrpers erhalten

bl ei bt, vermag das Verfahren nach dieser Entgegenhal tung
kei ne Anregung dafur zu geben, dal, in dem Bestreben den
Bear bei t ungsauf wand bei m Ferti gbearbeiten zu verringern,
durch Ersetzen des Bundes bei m Rei bschwei Ren die &aullere
Rei bschwei Bwul st genau i m Eckbereich gebildet wird. Eine
Anr egung daf ir, dalR der konstruktive Aufbau des

Spul enkdr pers durch Wegfall des Bundes nach dem

Rei bschwei Ben verandert wird, um den Bearbei t ungsauf wand
bei m Ferti gbear bei ten des Spul enkdrpers zu verringern,

i st di eser Entgegenhaltung nadmich nicht zu ent nehnen.
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Dies gilt auch unter Bericksichtigung des aus der
Ent gegenhal tung D1 herl ei tbaren Herstellverfahrens.

Der Spul enkor per nach der Entgegenhaltung Dl ist zwar so
ausgebi | det, dalRR sich bei m Verbi nden ei nes Kernrohres
mt ebenen Spul enfl anschen ohne Bund di e &ulRere

Rei bschwei Bwul st jeweils Ubereinstinmend mt dem Merkma
c) genau i m Eckbereich befindet. D eser Entgegenhaltung
i st jedoch kein H nweis dafir zu entnehnmen, dal anstelle
der ebenen Spul enfl ansche solche mt einemBund, we
bspw. aus der Entgegenhal tung D3 bekannt, verwendet

wer den. Noch viel weniger ist ein H nweis dafidr zu

ent nehnmen, dalR auch nach einer derartigen konstruktiven
Ver d&nderung der Spul enfl ansche, abwei chend von der

Vor gehenswei se nach der Entgegenhaltung D3, die - sich
far den Fall ebener Spul enfl ansche zwangl os ergebende -
Lageanordnung der &aufReren Rei bschwei Bwul st i m Eckberei ch
bei behalten wird. Dies gilt unsonehr, als es hierzu auch
ei nes Bundes bedirfte, der die imMerkmal b) definierte
Lange aufw ese.

D e behaupt et en of f enkundi gen Vor benut zungen gemal3 den
Unterl agen D7 bis D14 schlielBen zwar Verfahren zum
Herstell en ei nes Spul enkdrpers ein, bei denen der

Spul enfl ansch mt ei nem Bund ei ner Lange, die derjenigen
nach dem Merkmal b) entspricht, versehen ist. Es wurde
aber weder behauptet noch ist den di esbeziglichen

Unt erl agen ent nehnbar, dall bei di esen Verfahren das

Rei bschwei Ben gemalR dem Merkmal c¢) unter Bil dung einer
Rei bschwei Bwul st genau i m Eckberei ch zwi schen dem

Ker nr ohrende und dem Spul enfl ansch erfol gt. Damt
mangelt es imH nblick auf die Ausbildung des

Uber gangsradi us genau i m Eckberei ch gemaR dem Mer kma
a) bereits an der Voraussetzung, dalR hierfir eine durch
di e Rei bschwei Bwul st gebi | dete Materi al anhdufung zur
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Verfigung steht. Die als offenkundi g vorbenut zt

behaupt et en Verfahren kommen dem Gegenstand des
Anspruchs 1 somt nicht ndher als der druckschriftliche
Stand der Techni k nach den Entgegenhal tungen D1 und D3,
so dal3 sich eine Priufung beziglich der O fenkundi gkeit
di eser Verfahren eribrigt.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

Die Sache wird an die erste Instanz mt der Anordnung
zur ickverw esen, das Patent in gedndertem Unfang mt
f ol genden Unt erl agen aufrechtzuerhalten:

Anspriche 1 bis 3 und Beschrei bung, Seiten 2 bis 4,
ei ngereicht in der mindlichen Verhandl ung vom 16. Januar
2003 als Hilfsantrag, und Figuren 1 bis 3, wie erteilt.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

D. Spigarelli A. Burkhart
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