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Sachverhalt und Antrage

IT.
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Auf die am 12. Mirz 1996 unter Inanspruchnahme einer
schweizerischen Priorit&t vom 10. April 1995
eingereichte europdische Patentanmeldung

Nr. 96 103 849.4 wurde das europdische Patent

Nr. 737 540 mit folgendem unabhéngigen Anspruch 1

erteilt:

nverfahren zur Herstellung von Getriebebauteilen mit
Spezialverzahnung mit Z&hnen mit Dachform und
Hinterschnitt, insb. Synchronverzahnung, wie Synchron-
Ringe oder Kupplungskorper far Schaltgetriebe im
Fahrzeugbau, wobei

mit einem ersten Verfahrensschritt die Getriebebauteile
auf einer Feinschneidmaschine je aus einem
Materialstreifen herausgeschnitten werden bei
gleichzeitiger Anformung einer Verzahnung aus radialen,
wenigstens angendhert quaderférmigen, fir die Auspragung
der Zahne bestimmten Abragungen und dass dann mit einem
weiteren Verfahrensschritt die Abragungen im
Prageverfahren unter Materialverfestigung zu den Zahnen
mit Dachform und Hinterschnitt ausgeformt werden,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abragungen ein
vorgegebenes Verhaltnis von ZahnhShe zur geringsten
Breite der Zahne aufweisen, (*) und nach dem weiteren
Verfahrensschritt der durch das Pragen entstandene

Material-Uberlauf abgestanzt wird."

Gegen das erteilte Patent wurde, gestiitzt auf die
Einspruchsgrinde des Artikels 100 a) EPU
(Einsprechende 01 und Einsprechende 02) und ez
Artikels 100 a) EPU (Einsprechende 01), Einspruch

eingelegt und der Widerruf des Patents beantragt.
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Die Einspruchsabteilung widerrief das Patent mit ihrer

am 4. Oktober 2002 zur Post gegebenen Entscheidung.

Sie kam zu dem Ergebnis, daf das Verfahren nach
Anspruch 1 zwar durch den zustandigen Fachmann
ausfiuhrbar und auch neu sei, jedoch nicht auf
erfinderischer Tétigkeit beruhe. Der Hilfsantrag der
Patentinhaberin wurde nicht zugelassen, da der
entsprechende Anspruch 1 nur formal geandert war

(Regel 57a EPU).

Gegen diese Entscheidung hat sich die Beschwerdefiihrerin
(Patentinhaberin) am 30. November 2002 beschwert,
gleichzeitig die Beschwerdegebiihr bezahlt und mit der am
24 . Januar 2003 eingereichten Beschwerdebegrindung ihren
Antrag auf Aufrechterhaltung des europaischen Patents
Nr. 737 540 im erfeilten Umfang sowie hilfsweise mit

einem gednderten Anspruch 1 ndher begrundet.

Die Beschwerdekammer hat in ihrem mit der Ladung zur
miindlichen Verhandlung ubersandten Bescheid wvom

30. August 2004 mitgeteilt, daf die Erfindung ausfihrbar
erscheine, da der Fachmann die Hb6he und Breite der
Abragungen so bemessen werde, daf ein mdglichst geringer
Material-Uberlauf entstehe. Das beanspruchte Verfahren
erscheine neu, da in den Entgegenhaltungen kein
Abstanzen des durch das Pragen entstandenen Material-
Uberlaufs offenbart sei. Bei der Formulierung der
objektiven Aufgabe sollte auch das letzte kennzeichnende
Merkmal berlicksichtigt werden. Sollte der Hauptantrag
nicht gewdhrbar sein, so werde der Hilfsantrag zu

diskutieren sein.
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Am 29. September 2004 fand eine mindliche Verhandlung
statt. Von dem im Verfahren befindlichen relevanten

Material wurden folgende Dokumente wieder aufgegriffen:

Dl: EP-A-0 250 312
El: DE-A-2 222 080

Die Beschwerdefithrerin beantragte die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des

Patents auf der Basis folgender Unterlagen:

Hauptantrag:

Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt;

Hilfsantrag 1l:

Aufrechterhaltung des Patents mit der Fassung von

Anspruch 1, eingereicht am 24. Januar 2003;

Hilfsantrag 2:

Aufrechterhaltung des Patents mit der Fassung von
Anspruch 1, eingereicht am 19. November 2004 wahrend der

mindlichen Verhandlung.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich wvom
erteilten Anspruch durch die Einfligung im
kennzeichnenden Teil zwischen "Z&hne aufweisen", und

nund nach dem weiteren Verfahrensschritt":

" .. dass die Abragungen zu den Z&hnen mit Dachform und

Hinterschnitt gleichzeitig (*) ausgeformt werden ...".
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Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 wurde gebildet, indem
in den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 zwischen

"gleichzeitig" und "ausgeformt" noch eingefligt wurde:

", .. unter Materialverfestigung an der

Zahnoberflache ..."

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden) beantragten

die Zurtickweisung der Beschwerde der Patentinhaberin.

Die Beschwerdeflihrerin vertrat die Auffassung, die
Erfindung sei durch den einschlagigen Fachmann
problemlos ausfiithrbar, denn er werde das Zahnhdhen-
Breiten-Verhidltnis so wahlen, daR beim Pragen nur ein
geringer Materialilberlauf entstehe, der dann abgestanzt
werde. Dieses Merkmal sei im Zusammenhang mit dem
letzten Merkmal des Oberbegriffs zu sehen, welches
besage, daR zum Ausformen der Zahne im Gegensatz zum
stand der Technik nur ein einziger Verfahrensschritt

erforderlich sei.

Das Verfahren nach Anspruch 1 sei neu, da von einem
Abstanzen des Materialliberlaufs in den Entgegenhaltungen
keine Rede sei. Da beim Verfahren nach El wenigstens
zwei Verfahrensschritte und gemdR D1 sogar vier Schritte
notwendig seien, kénnten diese Dokumente das
beanspruchte Verfahren nach Anspruch 1 auch nicht

nahelegen.

Wesentlich sei bei der Erfindung nicht nur die
Formgebung, sondern auch die Materialverfestigung an der
zahnoberfliche beim Pragevorgang, wodurch sich eine

besonders glatte Oberfléche der Zahne erzielen lasse.
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Nach Meinung der Beschwerdegegnerinnen sei die Erfindung
nicht ausflihrbar, da nicht verst&ndlich sei, welche MaRe
mit Zahnhdhe und geringster Breite gemeint seien.
AuRerdem werde dem Fachmann kein Verhdltnis dieser
Dimensionen an die Hand gegeben, so daR dieses Merkmal

insgesamt nicht klar sei.

Im Vergleich zu El1 unterscheide sich das Verfahren nach
Anspruch 1 davon lediglich durch das Abstanzen des
Materialltiberlaufs. Das Abstanzen eines Grats sei aber
fiir den Fachmann eine so selbstverstdndliche Mafnahme,
da sie sich geradezu aufdriénge und deshalb implizit im
Stand der Technik nach El mitgelesen werde. Daher fehle

der beanspruchten L&sung die Neuheit.

Jedenfalls beruhe das Verfahren nach Anspruch 1 nicht
auf erfinderischer TaAtigkeit, denn die beanspruchten
Verfahrensschritté seien durch El1 nahegelegt. Diese
Druckschrift offenbare ein Prigeverfahren in einem
Schritt und weise ausdriicklich auf eine mdégliche
Gratbildung bei bekannten Verfahren hin, so daf der
Fachmann im Falle der Entstehung eines Grats als eine

der nichstliegenden Moglichkeiten das Abstanzen auswahle.

Entscheidungsgriinde

2661.D

Die Beschwerde ist zulassig.
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2 Hauptantrag
2.1 Ausfuhrbarkeit

Zwar gibt die Formulierung "dass die Abragungen ein
vorgegebenes Verhidltnis von ZahnhShe zur geringsten
Breite der Zahne aufweisen" keine eindeutige Definition
der Dimensionen der quaderfdrmigen Ansédtze, jedoch liest
der Fachmann aus dem Gesamtzusammenhang, daf es bei
diesem Merkmal um das fir die Ausformung der Zahne
erforderliche Materialvolumen geht, wie es auch bereits
im Stand der Technik implizit vorhanden ist. Daher ist

die Erfindung ausfihrbar.
2.2 Neuheit

Das Verfahren nach Anspruch 1 ist neu, da El1 das Merkmal,
den Materialiberlauf abzustanzen weder explizit noch
implizit offenbart. Eine implizite Offenbarung kdnnte
allenfalls dann angenommen werden, wenn die
Gratentfernung ausschlieflich durch eine einzige
fachiibliche Mafnahme ohne jegliche Alternative erfolgen

kénnte, was im vorliegenden Fall jedoch nicht zutrifft.
2.3 Erfinderische Tatigkeit

2.3.1 Die dem beanspruchten Verfahren zugrundeliegende Aufgabe
ist die Schaffung eines Verfahrens, das gegeniiber dem
stand der Technik eine wesentlich einfachere und
bezliglich VerschleiR-Festigkeit optimierte Herstellung
von Getriebebauteilen wie Synchronringen oder
Kupplungskorpern fur Schaltgetriebe ermdglicht.
Vergleichbare Problemstellungen sind auch in D1 und E1

angegeben.

2661.D
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D1 zeigt und beschreibt ein Verfahren zur Herstellung
von Getriebebauteilen mit Zahnen mit Dachform und
Hinterschnitt, wobei mit einem ersten Verfahrensschritt
auf einer Feinschneidmaschine die Rohlinge der
Getriebebauteile je aus einem Materialstreifen
herausgeschnitten werden bei gleichzeitiger Anformung
einer Verzahnung aus radialen, wenigstens angenahert
quaderfdrmigen, flir die Auspragung der Zadhne bestimmten
Abragungen und dann mit weiteren Verfahrensschritten die
Abragungen im Prageverfahren unter Materialverfestigung
zu den Zahnen mit Dachform und Hinterschnitt ausgeformt

werden (Spalte 2, Zeilen 20 bis 36, Figur 3 bis 6) .

E1 offenbart ein &hnliches Verfahren, bei dem mit einem
ersten Verfahrensschritt Abragungen flir die Zahne 2a im
Feinstanzverfahren ausgestanzt werden und diese in einem
darauf folgenden Prage-Verfahrensschritt unter
Materialverfestigung zu den Zahnen mit Dachform und
Hinterschnitt ausgeformt werden (Seite 2, 2. Absatz bis

Seite 3).

Im Unterschied zum Verfahren nach D1, wo von einem
Materialstreifen ausgegangen wird, ist hier das
Ausgangsmaterial nicht explizit genannt. Wie D1 zeigt,
ist das Ausschneiden aus einem Materialstreifen jedoch

ein tiblicher Verfahrensschritt.

Die Beschwerdefiihrerin argumentierte, dieses Verfahren
nach E1 zur Ausformung der Zahne umfasse nicht nur einen
einzigen Verfahrensschritt, sondern im Gegensatz zu
ihrem Verfahren nach Anspruch 1 mehrere Verfahrens-
schritte. Dieser Ansicht kann sich die Kammer jedoch

nicht anschliefen, denn der in den Figur 4 bis 6
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dargestellte Arbeitsablauf zeigt, daf® das Vor- und
Fertigpridgen in einem einzigen Arbeitsgang erfolgt,
indem in einer Hubbewegung die Form zunadchst geschlossen
und anschlieRend der Verdréngerstempel 14 eingefahren

wird.

Auch in der Beschreibung des Patents findet sich keine
Stiutze fur die Auffassung der Beschwerdefiihrerin, denn
die Patentschrift enthilt weder ein entsprechendes
Beispiel noch eine sonstige Angabe, die eine vom
Wortlaut abweichende Interpretation des Begriffs "einem
Verfahrensschritt" unterstiitzen wiirden. Somit ist dieses

Merkmal des beanspruchten Verfahrens durch E1l bekannt.

Daf2 mit einem solchen KaltflieR-PreRverfahren eine
Materialverfestigung einhergeht, gehort zum allgemeinen

Fachwissen des zustdndigen Fachmanns.

Wie oben im Abschnitt 2.1 ausgefihrt, ist das Merkmal,
daR die Abragungen ein vorgegebenes Verhdltnis von
Zahnhdhe zur geringsten Breite der Zahne aufweisen, nur
so zu verstehen, daR geniigend Rohmaterial fir die
Ausformung der Zahne vorhanden sein muf. Da diese
Voraussetzung bei den Verfahren nach E1 und D1 ebenso
erfiillt sein muR, ist dieses Merkmal aus diesem Stand

der Technik ebenfalls bekannt.

El gibt dem Fachmann den Hinweis, daR mit dem dort
durchgefiithrten Verfahren eine Gratbildung vermieden
werden kann (Seite 3, Zeilen 5 bis 7).

Grunds&tzlich bieten sich dem Fachmann bei dieser Art
des KaltflieRpressens die zwei Alternativen an, namlich
entweder mit geschlossener Form und Materialverdrangung

beim Ausfiillen der Form wie nach D1 zu arbeiten, ohne
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daR sich dabei ein Grat oder Uberlauf bildet, oder in
einer Schliefbewegung die Form zu fiillen, wobei
naturgemidR ein Uberlauf entsteht, damit das Gesenk
vollstandig ausgefiillt werden kann. Im letzteren Fall
muR er selbstverstindlich eine Mafnahme zur
Gratentfernung vorsehen, wobei sich als eine fachtibliche
Bearbeitungsform das Abstanzen des durch das Pragen

entstandenen Material-Uberlaufs anbietet.

Da der einschligige Fachmann somit durch die
naheliegende Kombination des Standes der Technik mit
Hilfe handwerklicher MaRnahmen zum Verfahren nach
Anspruch 1 gelangen konnte, beruht es nicht auf
erfinderischer Tatigkeit und erfullt somit nicht die

Erfordernisse der Artikel 52 (1) und 56 EPU.
Hilfsantrag 1
Zuldssigkeit der Anderungen

Das eingefligte Merkmal ist in der Patentschrift

(Spalte 2, Zeilen 37 bis 39) sowie in den urspringlichen
Anmeldeunterlagen (Seite 4, 3. Absatz) offenbart und
bedeutet eine Einschrankung des Schutzumfangs, so daf

die Anderung zuldssig ist (Artikel 123 (2) und (3) EPU).
Neuheit
Da Anspruch 1 gegeniiber dem Anspruch 1 gemafs Hauptantrag

eingeschrankt wurde, ist das Verfahren nach Anspruch 1

des Hilfsantrags ebenfalls neu.
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Erfinderische Tatigkeit

Beim Verfahren nach El werden die Abragungen zu den
zahnen mit Dachform und Hinterschnitt gleichzeitig
ausgeformt, denn bei Vergleich der Figur 5 und 6 ist
deutlich erkennbar, daf die "Dachfléche" in Figur 5 erst
vorgeformt ist und die vollstédndige Ausformung der
Dachform und des Hinterschnittes erst in der letzten
Fase dieses Verfahrensschrittes erfolgt, wenn namlich
nach der vollsténdigen Verdringung des Materials durch
den Verdrangerstempel die Form vollsténdig ausgefiullt
ist. Diese FlieRbewegung an den AuRenfléchen muf daher
gleichzeitig stattfinden. Neben dieser Anderung ist der
Anspruch gegenliber dem Anspruch 1 nach Hauptantrag
unverandert geblieben, so daf die unter Abschnitt 2.3.1
bis 2.3.8 angefiihrte Begriindung mangelnder

erfinderischer Tatigkeit hier ebenfalls zutrifft.
Hilfsantrag 2

In den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2, der erst zum Ende
der miindlichen Verhandlung vorgelegt wurde, wurde ein
weiteres Merkmal aus der Beschreibung eingefiigt, das im
bisherigen Verfahren keine Rolle gespielt hatte und

weder recherchiert noch gepruft worden ist.

Hat sich die Diskussion in der miindlichen Verhandlung im
wesentlichen auf die schon vorher im schriftlichen
Verfahren vorgebrachten Einwédnde beschrankt, ohne daf
irgendwelche Uberraschenden Aspekt aufgeworfen wurden,
die eine neue Sachlage begriinden kénnten, so sind nach
der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe z. B.

T 231/95; T 206/93) Antrage, die erst am Ende der
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mtindlichen Verhandlung gestellt werden, verspatet und

kédnnen nicht zugelassen werden.

Im vorliegenden Fall hatte die Beschwerdegegnerin
(Einsprechende 02) bereits in ihrer Erwiderung zu dem
mit der Beschwerdebegriindung eingereichte Hilfsantrag
angemerkt, daf die im ersten Hilfsantrag eingeflgte
"gleichzeitige Ausformung” gegentber dem Hauptantrag
hinsichtlich erfinderischer Tatigkeit nichts beitragen
kénne. Die mindliche Verhandlung brachte daher keine
tiberraschende Sachlage. Die Beschwerdefithrerin hatte
diesem Einwand durch rechtzeitig vor der Verhandlung
eingereichte Hilfsantrige begegnen koénnen. Der Antrag

ist daher verspatet.

3.4.3 Dariiber hinaus verstdfit dieser Antrag gegen das Gebot
der fairen Verfahrensftthrung und der Verfahrensdkonomie,
da sich die Beschwerdegegnerinnen nicht rechtzeitig
darauf einstellen konnten und nach Zulassung des spaten
Antrags die Kammer mdglicherweise eine abschlieRende

Entscheidung nicht hatte treffen kénnen.

Aus all diesen Griinden konnte der Hilfsantrag 2 nicht

zugelassen werden.
3.5 Da keiner der zulissigen Antrage gewdhrbar war, war der

Widerruf des Patents durch die Einspruchsabteilung zu

bestatigen.

2661.D
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuriuckgewiesen.

Der Geschéftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

(oo A,

\- M. Patin G. Kadner
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