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Sachverhalt und Antréage
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Di e Beschwerdefdhrerin (Ei nsprechende) hat gegen die am
4. Marz 2002 zur Post gegebene Entschei dung der

Ei nspruchsabt ei | ung tUber die Zurickwei sung des

Ei nspruchs gegen das europai sche Patent Nr. 0 625 399 am
2. Mai 2002 Beschwerde eingel egt und am gl ei chen Tag di e
Beschwer degebihr entrichtet. In der Beschwerdebegrindung,
die am 28. Juni 2002 eingereicht wrde, wrde erstmals

ei ne durch di e Beschwerdef Uhrerin sel bst vorgenomene

und mt

D7: Li eferung ei ner Mehrkant endr ehmaschi ne,
Seri ennumrer 4074392, Typ M4-P-120/3-60, von der
Firma Wera Werk an die Firma Serck Audco Val ves
best ickt mt ei nem Werkzeug genmal? Wera Zei chnung

0079651 vom 18. August 1992, am 14. Dezenber 1992,

bezei chnet e of f enkundi ge Vor benut zung gel tend genacht,
far die als Beweisstiicke

Anl age 1: Auftragsbestatigung vom 23. Juni 1992,

Anl age 2: Schrei ben Wera an Hahn & Kol b vom
21. Juli 1992,

Anl age 3: Abnahnepr ot okol | der Maschi ne,

Anl age 4: Zei chnung 0079651,

vor gel egt wurden
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Der einzige Anspruch des erteilten Patents |autet we
fol gt:

"Schl agmesserfréasmaschi ne fur die Erzeugung von

H nterl egungen (8) an den Zahnfl anken von Schi ebenuffen
(4) fdr Schaltgetriebe und von Rasttaschen (10) an den
Schi ebenmuffen (4), bestehend aus einemrotierend

angetri ebenen Werkstickhalter (2) und einemrotierend
angetri ebenen Werkzeughalter (6), der mt einem

Schl agmesser (7) fir die Hinterl egungen (8) und mt

ei nem dazu axi al und radi al versetzt angeordneten

Schl agnesser (9) fur die Rasttaschen (10) bestickt i st
und der mt seiner Rotationsachse (D)) in bezug auf die
Rot ati onsachse (D;) des Werkstuckhalters (2) versetzbar

i st, wobei die Rotationsbewegungen von Werkst tickhal ter
(2) und Werkzeughalter (6) derart aufeinander absti nmrbar
sind, dass bei in Arbeitsstellung befindlichem

Schl agmesser (7) fir die Hinterl egungen (8) das

Schl agnesser (7) eine offene Hypozykl oi denbahn
beschrei bt und bei in Arbeitsstellung befindlichem

Schl agmesser (9) fir die Rasttaschen (10) das

Schl agnmesser ei ne geschl ossene Hypozykl oi de beschreibt.™

Mt dem Ei nspruch war das gesante Patent im Hinblick auf
Artikel 100 a) in Verbindung mt den Artikeln 52 (1) und
56 EPU angegriffen worden.

In i hrer Entschei dung war di e Einspruchsabteil ung der
Mei nung, der Gegenstand des unabhangi gen Anspruchs 1 sei
erfinderisch, selbst in Anbetracht der aus den
Dokunent en

D1: DE-C-41 17 365 und
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D2: DE-C-42 00 418

bekannt en MalBnahnmen, da di e Merkmal skonbi nati on des
Anspruchs 1 sich nicht in naheliegender Wise aus dem
Stand der Techni k ergebe.

I n ei ner der Ladung zur mindlichen Verhandl ung

bei gef igten Mtteilung teilte die Beschwerdekanmrer den
Parteien mt, dass die Frage der verspéatet vorgebrachten
of f enkundi gen Vor benut zung D7 nur dann zu di skutieren
sei, wenn die Kamrer di e Entscheidung der

Ei nspruchsabt ei | ung ohne Bertcksi chti gung von D7
bestéatige. In diesemFall sei fir die bei verspatetem
Vor bringen erforderliche Rel evanz insbesondere zu

unt ersuchen, ob di e behauptete of fenkundi ge Vor benut zung
ent schei dungser heblich sein kdnnte.

Am 11. Februar 2004 wurde vor der Kammer niindlich
ver handel t.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des
eur opai schen Patents.

D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die

Beschwer de zuriickzuwei sen

Zur Stitzung i hrer Antréage hat di e Beschwerdef Ghrerin
f ol gendes vorgetragen

Dokunent D2, wel ches den nachstli egenden Stand der
Techni k darstelle, offenbare ein Verfahren zur Erzeugung
von Hinterl egungen an Zahnfl anken von Schi ebemuffen fir
Schal t getri ebe, bei dem di e Rotati onsbewegungen von
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Wer kst iickhal ter und Werkzeughal ter derart aufei nander
abgestimt seien, dass bei in Arbeitsstellung
befindli chem Schl agnesser fir die Hi nterl egungen das
Schl agnesser ei ne of fene Hypozykl oi denbahn beschr ei be.
In D2 werde unter Bezugnahnme auf Dl ausgef uhrt, dass die
Ei nar bei tung von Rasttaschen in |Innenverzahnungen durch
ei n Ei nzahnwer kzeug ndglich sei, welches relativ zur

Ver zahnung auf ei ner Hypozykl oi de bewegt werde. Da der
Fachmann er kenne, dass weder die zur Durchfihrung bei der
Ver f ahren bendti gten Maschi nen, noch die

Bear bei t ungski nemati k sich grundsatzlich unterschi eden
sondern nur eine bestimte Wahl des Durchnessers des
Schnei dkant enum aufes erforderlich sei, liege es fur ihn
auf der Hand, beide Verfahren hintereinander mt der

sel ben Vorrichtung durchzufidhren. Witerhin sei es
nahel i egend, das Schl agnesser fir die Hinterl egungen und
das Schl agnesser fir die Rasttaschen axial und radial
versetzt auf dem sel ben Werkst iickhal t er anzuor dnen

D e Anordnung von unterschiedlichen, axial und radial
verset zten Schnei dwer kzeugen auf dem sel ben

Wer kst tickhal ter, um hi nterei nanderf ol genden

Bear bei tungsschritten an ei nem ei ngespannt en Wer kst tick
dur chzuf thren, sei nichts Neues. Eine solche Anordnung
sei beispiel sweise in dem Dokunment

D3: EP- A-0 453 875

bei einer &hnlichen Maschine gezeigt. Somt gel ange der
Fachmann i n nahel i egender Wi se zu einer Vorrichtung
gemall Anspruch 1.

Der Ruckgriff auf die offenkundi ge Vorbenutzung D7 sei
nicht verspatet, weil er aufgrund der Ausfihrungen in
der Begrundung zur erstinstanzlichen Entschei dung
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erfolge. Mt D7 werde als bekannt nachgew esen, dass es
auf dem Cebi et von Werkzeugmaschinen mt drehangetrieben
Wer kst iick und synchron dazu drehangetri ebenem Wer kzeug
durchaus ublich sei, zwei Verfahren nachei nander ohne
Urspannen von Werkstick bzw. Werkzeug durchzuf thren,

i ndem man nam i ch ein Kombi nati onswer kzeug verwende.

A/ D e Beschwerdegegnerin trug i mwesentlichen vor, dass
di e erfinderische Leistung darin bestehe, erkannt zu
haben, dass die Rasttaschen und die H nterlegungen in
ein und dersel ben Maschine erzeugt werden kénnten, wenn
an ein und dersel ben Werkzeughal ter die Schl agnesser fur
die Hinterl egungen und fur die Rasttaschen raumich
unterschi edl i ch angeordnet seien und der Werkzeughal ter
relativ zum Wer kst tickhal ter versetzbar sei und wenn
schlielBlich bei den verschi edenen Bearbeitungen mt
unt er schi edl i chen Hypozykl oi den gearbeitet werden konne.
Di e beiden Druckschriften D1 und D2 beschrieben zwei
Maschinen, die in einemFall nur fir die Erzeugung von
H nterl egungen und i manderen Fall nur fir die Erzeugung
von Rasttaschen an Schi ebenuffen eingerichtet seien.
Weder aus D1 noch aus D2 sei der H nweis zu entnehnen,
bei de Verfahren auf einer einzigen Maschine mt einem
ei nzi gen Wer kzeug durchzuf hren. Auch die aus D3
bekannt e Anordnung von nehreren axial vonei nander
getrennten Schl agnmessern auf ei nem Wer kzeugtr &ger gebe
kei ne Anregung in Richtung auf den Gegenstand des
Streitpatents, weil es dort inmrer nur umein und
di esel be Bearbeitung und nicht umdi e Erzeugung von
vol 1'i g verschi edenen Hinterl egungen und Rasttaschen gehe.
Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe daher auf einer
erfinderischen Tatigkeit. An dieser Feststellung vernibge
di e Bericksichtigung der offenkundi ge Vorbenutzung D7
nichts zu andern, weil diese mt der dem Streitpatent

0612.D
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zugrunde |iegenden Aufgabe nichts zu tun habe und nicht
di e Bearbeitung der | nnenverzahnung ei ner Schi ebenuffe,
sondern di e Bearbeitungen eines Werkstiuckes an vollig
unt erschi edlichen Oten, namich an AuRRenunfang und
Stirnseite, betreffe.

Ent schei dungsgr inde

3.2

0612.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Neuhei t

Di e Neuheit des Cegenstands des Anspruchs in Bezug auf
di e i m Ei nspruchsverfahren genannten Ent gegenhal t ungen
i st nicht bestritten worden, so dass sich Ausfuhrungen

hi erzu erdbrigen

Erfinderi sche Tati gkeit

Das Streitpatent geht von einem Stand der Techni k aus,
nach dem fur di e Erzeugung von Rasttaschen und

Hi nterl egungen an Schi ebenuffen zwei Frasmaschi nen
bendti gt werden, in denen die Schiebenuffen jeweils

ei ngespannt und fur di e Bearbeitung ausgerichtet werden
nmissen (Spalte 1, Zeilen 45 bis 50), und stellt sich die
Auf gabe, das Erzeugen von Rasttaschen und Hi nterl egungen
an Schi ebenmuffen sowohl verfahrensnmallig als auch
vorrichtungsmalBig zu verei nfachen (Spalte 1, Zeilen 51
bis 54).

Dokurment D2 of fenbart unbestritten eine Vorrichtung, die
der beanspruchten Erfindung am nachsten kommt, nanmiich
ei ne Schl agnesserfrasmaschi ne fiur di e Erzeugung von
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H nterl egungen (7) an den Zahnfl anken von Schi ebenuffen
(1) fdr Schaltgetriebe, bestehend aus einemrotierend
angetri ebenen Werkstidckhalter und einemrotierend
angetri ebenen Werkzeughalter (8), der mt einem

Schl agnesser (10) fiur die H nterlegungen bestuckt i st
und der mt seiner Rotationsachse in Bezug auf die
Rot ati onsachse des Werkstuckhalters versetzbar i st
(Spalte 3, Zeilen 38 bis 42), wobei die

Rot at i onsbewegungen von Wer kst ickhal ter und

Wer kzeughal ter derart aufeinander abstimbar sind
(Spalte 3, Zeilen 33 bis 43), dass bei in

Arbei tsstellung befindlichem Schl agnesser (7) das
Schl agmesser (7) eine Hypozykl oi denbahn beschrei bt
(Spalte 3, Zeilen 1 bis 7).

Nach der Lehre der D2 ist die Hypozykl oi de erst nach der
Bear bei tung all er Zahne, d. h. nach vielen Un &ufen
(siehe Spalte 3, Zeilen 7 bis 12), geschl ossen (siehe
Spalte 3, Zeilen 5 bis 9). Dies bedeutet, dass das

Schl agnesser erst nach vielen Ut duf en zum Anf angspunkt
der von i hm beschriebene Kurve (Hypozykl oi de)

zur uckkehrt. Wahrend ei nes Umr aufs bei dem Werkst ick
beschrei bt daher das Schl agnesser eine offene

Hypozykl oide i m Sinne des Streitpatents (siehe Spalte 1
Zeilen 16 bis 26 des Streitpatents).

Hi ervon unterschei det sich der Gegenstand des

Anspruchs 1 des Streitpatents dadurch, dass die

Schl agnesserfrasmaschi ne fir die Erzeugung von
Rasttaschen an den Schi ebenuffen geei gnet ist, dass der
Wer kzeughalter mt ei nem zum Schl agnesser fir die

H nterl egungen axial und radial versetzt angeordneten
Schl agnesser fir die Rasttaschen bestickt ist, und dass
bei in Arbeitsstellung befindlichem Schl agnesser fur die
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Rastt aschen das Schl agnmesser ei ne geschl ossene
Hypozykl oi de beschrei bt.

Durch di ese unterschei denden Merkmal e kénnen in der
sel ben Maschi ne ohne Urspannung des Wer kst ickes ni cht
nur Hi nterl egungen, sondern auch Rasttaschen erzeugt
werden. Somit wird die vorstehend genannte Aufgabe
gel Ost.

D1 of fenbart (siehe Figur 4) eine

Schl agnesserfrasmaschi ne fir die Erzeugung von

Rastt aschen an den Schi ebenuffen, bestehend aus ei nem
roti erend angetriebenen Werkstuckhalter (15) und ei nem
roti erend angetri ebenen Werkzeughalter (12), der mt

ei nem Schl agnesser (6) fur die Rasttaschen bestlckt i st
und der mt seiner Rotationsachse in Bezug auf die

Rot ati onsachse des Werkstuckhal ters versetzbar i st
(Spalte 2, Zeilen 41 bis 61), wobei die

Rot at i onsbewegungen von Wer kst tickhal ter (15) und

Wer kzeughal ter (12) derart aufeinander abstimbar sind,
dass bei in Arbeitsstellung befindlichem Schl agnesser
das Schl agnmesser eine geschl ossene Hypozykl oi de
beschrei bt (Spalte 2, Zeilen 20 bis 38).

Uber die Erzeugung von Hinterlegung wird in D1 nichts
gesagt. In D2 dagegen wird der Stand der Techni k nach D1
gewirdigt (Spalte 1, Zeilen 33 bis 39). Die Lehre von D2
betrifft jedoch nur die Erzeugung von Hi nterl egungen,
wobei di e Erzeugung von Hinterlegung und di e Erzeugung
von Rasttaschen in D2 als zwei getrennte Verfahren
angesehen wer den.

Der Beschwerdef Uhrerin i st zuzusti men, dass die
Bear bei t ungski nemati k der in D1 und D2 of fenbarten
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Maschi nen ahnlich ist: In beiden Fallen sind

Wer kst iickhal ter und Wer kzeughal ter relativ zuei nander
ver schi ebbar und die Rotation von Werkstick und Werkzeug
si nd Uber eine el ektroni sche Steuerung synchroni sierbar
(D1: Spalte 3, Zeilen 1 bis 8; D2: Spalte 3, Zeilen 1
bis 6). Dies konnte tatsachlich den Fachmann dazu

ver anl assen, beide Verfahren auf der sel ben Maschine -
mt entsprechender Steuerung - durchzufdhren. Weder D1
und D2 noch den anderen zitierten Entgegenhal tungen i st
j edoch zu entnehnen, dass beide Verfahren - wenn sie auf
ei ner einzigen Maschi ne vorgenommen werden - mt auf

ei nem Wer kzeugt rager angeordneten unterschi edl i chen

Wer kzeugen dur chgef ihrt werden konnten.

In der Tat sind das Schl agnesser fir die Hi nterl egungen
und das Schl agnesser fir die Rasttaschen mt
Schnei dpl atten unterschi edli cher Form ausgestattet

(D1: Spalte 3, Zeilen 16 bis 20; D2: Spalte 2, Zeilen 15
bis 22). Sie fuhren unterschiedliche Bewegungen - eine
of fene bzw. ei ne geschl ossene Hypozykl oi denbahn -
relativ zum Wer kst tick durch und missen von der Drehachse
des Werkzeughalters unterschiedlich beabstandet sein. Da
di e Schl agnmesser sich in ihrer Funktion (Erzeugung von
Hi nterl egungen oder Rasttaschen), Ausgestaltung und

dur chzuf Ghr ende Bewegung unt erschei den, gibt es fir den
Fachmann kei ne Veranl assung, beide in Funktion und

Ar bei t swei se unterschi edliche Schl agnesser auf densel ben

Wer kzeugt r ager anzuor dnen.

Dokunent D3 of fenbart (Figur 2) eine Maschine mt einem
roti erenden Werkzeugtrager (5), der einem

Wer kzeugschlitten (16) zugeordnet ist (Spalte 3,

Zeile 55 bis Spalte 4, Zeile 1) und nehrere axi al

vonei nander getrennte Schl agnesser (4) aufwei st
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(Spalte 3, Zeilen 49 bis 51 und Spalte 4, Zeilen 29 bis
31). Ein Wechsel der im Ei nsatz kommenden Schl agnesser
wi rd durch einfache axial e Verl agerung des

Wer kzeugtragers erzielt (Spalte 4, Zeilen 31 bis 39). An
der Stellung der Rotationsachse des Wrkzeugtréagers und
der Rotationsachse des Werkstuckhalters relativ

zuei nander andert sich bei dieser Verlagerung nichts.

Hi ervon kann kei ne Anregung ausgehen, die aus D2 und D1
bekannt en unterschi edl i chen Werkzeuge auf dem gl ei chen
Wer kzeugt r ager anzuordnen, weil sowohl die zum Ei nsatz
komrenden Wer kzeuge als auch die zur Bearbeitung

not wendi gen Arbeit sbewegungen vollig anders sind. D3

of fenbart weiterhin die Verwendung eines

Er gdnzungswer kzeuges (21), wel ches auf dem

Wer kzeugschlitten (16) sitzt und in einer

Ei nspannvorrichtung (20) eingespannt ist (Spalte 4,
Zeilen 40 bis 48). Ei nspannvorrichtung (20) und

roti erende Werkzeugtréager (5) bilden zwei getrennte,
unabhéangi ge Werkzeugtrager. Nach der Lehre von D3 kann
das Erganzungswer kzeug sowohl ein nicht rotierendes
(Drehmei Bel ; Spalte 4, Zeile) als auch ein rotierendes
Wer kzeug sein (Bohrer oder Fingerfréaser; Spalte 6,
Zeile 1). Imletzten Fall dreht sich das Werkzeug nicht
um di e Drehachse des Schl agnessers, sondern um ei ne
andere Drehachse. Auch diese weitere Lehre kann dem

Dur chschni ttsfachmann nichts vermtteln, um das

Schl agmesser fur die Hi nterl egungen und das Schl agnesser
far die Rasttaschen auf densel ben Werkzeugtrager

anzuor dnen.

Nach al | edem kormmt di e Kammer zum Schl uss, dass die
Mer kmal skonbi nati on der beanspruchten

Schl agnesserfrasmaschi ne ni cht in naheliegender Wise
aus demin Einspruchsverfahren genannten Stand der
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Techni k herleitbar ist und deshal b auf erfinderischer
Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU beruht.

Ver spat et es Vor bringen - of fenkundi ge Vor benut zung D7

Das erstmals mt der Beschwerdebegrindung von der
Beschwer def threrin zum Nachwei s ei ner angeblich

of f enkundi gen Vor benut zung vorgel egte Material ist im
Sinne von Artikel 114 (2) EPU als verspatet vorgebracht
zu betrachten (siehe z. B. T 326/87, ABI. 1992, 522).

Di e Beschwerdefdhrerin hat versucht, die Einfihrung mt
der Begrundung zu rechtfertigen, der Ruckgriff auf die
of f enkundi ge Vor benut zung D7 erfol ge aufgrund der

Ausf Uhrungen in der erstinstanzlichen Entschei dung.

Di eser Begr undung kann di e Kammrer schon deshal b nicht
folgen, weil die Entscheidung der Ei nspruchsabteil ung
ausschliel3lich auf die imBescheid vom 16. Januar 2001 -
auf den die Einsprechende aufgefordert wurde, innerhalb
ei ner Frist von vier Mnaten eine Stell ungnahne

ei nzurei chen - bereits vorgebrachten Argunentation
basiert.

GemalR der st andi gen Recht sprechung der Beschwer dekanmern
sollten im Verfahren vor den Beschwerdekamrern neue

Tat sachen, Beweismttel und di esbezugliche Argunente,
di e uber die gemaR Regel 55 c¢) EPU in der

Ei nspruchsschrift anzugebenden " Tat sachen und

Bewei smttel” zur Stitzung der geltend gemachten

Ei nspruchsgr inde hi nausgehen, nur in ausgesprochenen
Ausnahnef @l | en und nur dann zum Verfahren zugel assen

wer den, wenn di e neuen Unterlagen prinma facie insofern
hochrel evant sind, als sie nmt gutem Gund ei ne Anderung
des Verfahrensausgangs erwarten | assen, also
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hochst wahr scheinlich der Aufrechterhaltung des
eur opai schen Patents entgegenstehen (siehe z. B
T 1002/ 92, ABI. 1995, 605).

4.4 Aus den von der Beschwerdef Ghrerin eingereichten
Unterl agen geht hervor, dass Gegenstand der behaupteten
Vor benut zung ei ne Schl agnesserfrasmaschine ist, die zur
Er zeugung von Hinterl egungen und Rasttaschen an
Schi ebenmuffen fur Schal tgetriebe nicht geeignet ist,
sondern zur Einarbeitung von zwdl f Unfangsfl &chen und
zur Erzeugung einer dianetralen Stirnnut an ei nem
zylindrischen Werkstiuck dient. Da nicht ohne weiteres
ersichtlich ist, aus wel chem G unde der Fachmann, der
mt der Aufgabe konfrontiert wrd, das Erzeugen von
Rasttaschen und Hi nterl egungen an Schi ebenuffen sowohl
verfahrensméallig al s auch vorrichtungsnmal3ig zu
ver ei nfachen, einen sol chen Stand der Techni k
heranzi ehen wirde, fol gt daraus, dass das verspatet
vorgel egte Material das Erfordernis ausreichender
Rel evanz nicht erfullt und daher nicht zu
ber iicksi chtigen ist (Artikel 114 (2) EPU)

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

M Patin P. Alting van Ceusau
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