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Sachverhalt und Antrage
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ITT.
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Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
am 31. Juli 2003 zur Post gegebene Entscheidung der
Einspruchsabteilung tUber den Widerruf des europaischen
Patents Nr. 1 030 757 am 8. September 2003 Beschwerde
eingelegt und am gleichen Tag die Beschwerdegebihr
entrichtet. Die Beschwerdebegrindung wurde am

27. November 2003 eingereicht.

In ihrer Entscheidung war die Einspruchsabteilung der
Meinung, der neu vorgelegte Anspruch 1 sei in
unzulassiger Weise geandert worden, wodurch sein
Gegenstand gegen Artikel 123 (2) EPU verstofe. AuRerdem
stellte die Einspruchsabteilung fest, daf’ selbst bei
Unterstellung, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei
ursprlinglich offenbart, er sich in naheliegender Weise

durch Zusammenschau folgender Dokumente ergebe:

D3: DE-A-19 530 462, und

D2: US-A-3 623 275.

Zusammen mit der Beschwerdebegrlindung reichte die
Beschwerdefiihrerin neue Patentanspriiche gemdf Haupt-,
erstem und zweitem Hilfsantrag ein. AuRerdem stitzte sie

ihre Begrlindung auf das neu zitierte Dokument
D10: DE-C2-4 300 417.
Mit ihrer Erwiderung vom 14. April 2004 reichte die

Beschwerdegegnerin (Einsprechende) folgendes Dokument

nach:
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D9: Kbnig, Klocke: "Fertigungsverfahren", Band 2,

Bild 3-9/10.

In einer der Ladung zur mindlichen Verhandlung
beigefligten Mitteilung auflerte die Beschwerdekammer
Bedenken hinsichtlich der Zuldssigkeit der neu
vorgelegten Haupt- und Hilfsantrdge im Hinblick auf

Artikel 123 (2) und (3) EPU.

Mit Schreiben vom 10. Marz 2005 reichte die
Beschwerdeflihrerin neue Haupt- und Hilfsantrdge sowie

folgende neue Dokumente ein:

Stellungnahme zur Anfrage "Definition des Begriffes
Material (ien)" und "Poren in Epoxidharzen" von

O0.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. mont. Reinhold W. Lang;

D11: DE-C1-4 447 036.

Am 14. April 2005 wurde mindlich verhandelt.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents auf Grundlage der in der mindlichen Verhandlung
eingereichten Ansprltiche 1 bis 6, der gleichzeitig
Uberreichten Beschreibung sowie der Zeichnungen des
Patents in der erteilten Form. Auflerdem reichte sie
Seiten 34 bis 43 aus Koénig, Klocke,

"Fertigungsverfahren" als Erganzung von D9 ein.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die

Beschwerde zurlUckzuweisen.
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Anspruch 1 in der zuletzt vorgelegten Fassung lautet wie

folgt:

"1l. Verbundhonring, bestehend aus einem Honteil und

einem Tragerteil, die aus unterschiedlichen Materialien
bestehen und jeweils Epoxydharz als Bindemittel umfassen,
wobei der schleifaktive Honteil (1) heiflverpreflt ist,
eine niedrige Porositat von unter 5 % aufweist und
vorzugsweise faserfdrmige Verstidrkungselemente (5)
enthdlt wobei der Tragerteil (2) hdhere Elastizitat als

der Honteil (1) aufweist, aus ungefiilltem Epoxidharz

besteht und unter Spannung FlieReigenschaften aufweist."

Zur StlUtzung ihres Antrags hat die Beschwerdeflhrerin

folgendes vorgetragen.

Dokument D11, welches als nachstliegender Stand der
Technik anzusehen sei, offenbare einen Verbundhonring,
bei dem sowohl der Honteil als auch der Tragerteil aus
mit Schleifpartikeln gefiilltem Epoxy bestanden.
Demgegenliber bestehe der Tragerteil des Verbundhonringes
gemafd dem Patentanspruch 1 aus ungefiilltem Epoxydharz.
Der Tragerteil sei dabei elastisch und bewirke eine
Dampfung von Maschinenvibrationen und Lagerschwingungen,
so daf’ ein stabilerer Honprozess ermdglicht werde.
DarlUber hinaus sei im schleifaktiven Honteil eine
niedrige, bewusst eingestellte Porositat von unter 5 %
vorhanden, wodurch hochprazise Oberfldchen hergestellt
werden kénnten und mdglichst hohe Standzeiten erreichbar
seien. Diese niedrige Porositat werde durch das
HeiRverpressen erreicht. In D11 sei Porositat nicht
erwahnt und gemdf3 dem damaligen Wissenstand sei entweder

von einer praktischen Nullporositat von weniger als 1 %,
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welche jedoch nicht unter dem Wortlaut des Anspruchs

[

falle, oder von einer Porositdt von 20-30 % auszugehen.

Die Beschwerdegegnerin trug im wesentlichen vor, die
Angabe in der D11, wonach "Kunstharzmatrix" generell
auch eine Schleifpartikel enthaltende Kunstharzmatrix zu
verstehen sei, sei flr den Fachmann ein Hinweils, den
Tragerteil des Honrings aus ungefltilltem Kunstharz,
insbesondere Epoxydharz, herzustellen. Ferner lasse die
D11 nichts erkennen, was den Fachmann davon abhalten
wlirde, ungefliilltes Epoxydharz fir den Tragerteil zu
verwenden. Darliber hinaus falle die bei der Herstellung
von kunstharzgebundenen Schleifkdérpern unvermeidbare
Restporositat von weniger als 1 %, die insbesondere in
D9 beschrieben wird, unter den Wortlaut "niedrige
Porositat von unter 5 %$". Aus D9 sei auRerdem bekannt,
solche Schleifkdérper durch Heifdpressen herzustellen.
Daraus ergebe sich, dass der Gegenstand des Anspruchs 1

dem Fachmann nahegelegt worden sei.

Entscheidungsgrinde

1024.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Anderungen

Die Merkmalskombination des Anspruchs 1 hat ihre Basis
in den Ansprlchen 1, 5, 6 und in der Beschreibung,
Seite 2 (Zeilen 1, 2) der urspringlich eingereichten

Patentanmeldung.

Die abhangigen Ansprliche 2 bis 6 entsprechen den

ursprunglichen Ansprlchen 2 bis 4, 7 und 8.
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Die geltende Beschreibung ist gegeniiber der
urspruinglichen Beschreibung nur dahingehend gedndert
worden, dass sie dem geltenden Patentanspruch 1

angepasst ist und den Stand der Technik gemaf D11 angibt.

SchliefRlich bedeuten die gegenliber dem erteilten
Anspruch 1 vorgenommenen Anderungen lediglich eine

Einschrankung des Schutzbereichs.

Die Fassung der Patentanspriche und der Beschreibung ist
daher hinsichtlich Artikel 123 (2) und (3) EPU nicht zu

beanstanden.

Neuheit

Die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 ist nicht
bestritten worden und auch die Kammer sieht keinen Grund,

diese in Frage zu stellen.

Erfinderische T4tigkeit

D11 stellt flr den Gegenstand des Anspruchs 1 den als
nachstliegend anzusehenden Stand der Technik dar. Dieses
Dokument betrifft namlich das gleiche Anwendungsgebiet
und offenbart einen Verbundhonring, welcher die
geringste Zahl an strukturellen und funktionellen
Anderungen aufweist (vgl. z. B. T 380/93,
Entscheidungsgrinde, 3.1).

Wahrend der mindlichen Verhandlung flihrte die
Beschwerdeflhrerin aus, als Ausgangspunkt fir die
Erfindung sei ein bekannter Verbundhonring anzusehen,

bei dem der schleifaktive Honteil eine Porositat im
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Bereich von 20-30 % aufweise. Abgesehen davon, dass
dieser angebliche Stand der Technik nicht dokumentiert
wurde, spielt bei diesem die hohe Porositdt eine
wesentliche Rolle, so dass er, objektiv gesehen, vom

Gegenstand des Anspruchs 1 weiter entfernt ist als D11.

D11 offenbart (siehe Figur 1) einen Verbundhonring,
bestehend aus einem Honteil (14) und einem Tragerteil
(12), die aus unterschiedlichen Materialien bestehen und
jeweils Epoxydharz als Bindemittel umfassen (siehe
Spalte 3, Zeilen 39 bis 41 und 48 bis 62). Da der
Honteil grdéfRere Schleifkdrper (22, 30; vgl. Spalte 3,
Zeilen 48 bis 52) als der Tragerteil enthdlt, weist
letzterer eine hdhere Elastizitat als der Honteil auf.
Hierzu ist zu bemerken, dass wie beim Streitpatent (vgl.
z. B. Absatz [0011l]: der Tragerteil besteht aus
ungefiilltem Epoxydharz und der Honteil aus gefidlltem
Epoxydharz) die unterschiedliche Elastizitat auf die
unterschiedliche Fullung zurlckzufihren ist. Bei dem
bekannten Tragerteil sind auflerdem FliefReigenschaften
unter Spannung unmittelbar durch die Verwendung von

Epoxydharz als Bindemittel gegeben.

Daher unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1
von dem aus D11 bekannten Verbundhonring dadurch, dass
der Tragerteil aus ungefiilltem Epoxydharz besteht, dass
der schleifaktive Honteil heif3verpresst ist und, da D11
keine Angabe zur Porositat des Honteils enthalt, dass
der schleifaktive Honteil eine niedrige Porositat von

[«

unter 5 % aufweist.

Durch die niedrige Porositdt von unter 5 %, welche durch
das HeifRverpressen erreicht wird, wird die Festigkeit

erhéht und gleichzeitig die Schartigkeit nach der
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Zahnung des Abrasivteils verringert, was die Neigung zu
Absplitterungen an den gehonten Werkstlicken nahezu
eliminiert und eine hohe Formstabilitdt des Honrings
bewirkt (siehe Absatz [0005] des Streitpatents). Dadurch,
dass der Tragerteil aus ungeflilltem Epoxydharz besteht,
wird eine Dampfung von Maschinenvibrationen und
Lagerschwingungen bewirkt, die vom Tragerteil
aufgenommen werden, so dass optimale Honergebnisse
erzielt und schwellende Prozesskrafte vermieden werden
(siehe Absatz [0007] des Streitpatents). Die Kombination
der unterscheidenden Merkmale tragt also dazu bei, den

Honprozess stabiler zu gestalten.

Daher ist die durch die Merkmale des Anspruchs 1 geldste
objektive Aufgabe darin zu sehen, den aus D11 bekannten
Verbundhonring so weiterzuentwickeln, dass er einen

stabileren Honprozess ermdglicht.

4.4 Es gibt keinen Grund, warum die Definition "niedrige
Porositat von unter 5 %" nicht auch die
herstellungsbedingte unvermeidbare Restporositat
umfassen sollte, welche gemdss D9 (Seite 36, 4. Absatz)
sowie der Stellungnahme von Prof. Lang (Seite 6) unter
ca. 1 % liegt. Da es an sich bekannt ist, bei
Schleifwerkzeugen aus Epoxydharz einen mdglichst
niedrigen Porositatsgrad anzustreben, und zwar mittels
des HeifRpressverfahrens (siehe die obengenannte Stelle
auf Seite 36 der D9), ist es fir den Fachmann
naheliegend, den Honteil des aus D11 bekannten
Verbundhonrings als heif3verpressten Teil mit einer
Porositat von unter 5 % herzustellen. Nicht naheliegend
ist es dagegen, gemeinsam mit der Auswahl einer solchen
geringen Restporositat im Honteil, ungefilltes

Epoxydharz als Material flr den Tragerteil auszuwahlen,

1024.D
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um die genannte Aufgabe zu lbsen. Tatsdchlich ist im

zitierten Stand der Technik weder einen Tragerteil aus
ungefltlltem Epoxydharz offenbart, noch einen Hinweis
vorhanden, dass die Fullung bzw. das Fehlen einer

Fillung im Tragerteil irgendwelchen Einfluss auf den

Honprozess, insbesondere auf dessen Stabilitat, haben

kdénnte.

Zwar flhrte die Beschwerdegegnerin aus, die Angabe in
der D11, wonach unter "Kunstharzmatrix" generell auch
eine Schleifpartikel enthaltende Kunstharzmatrix zu
verstehen sei (siehe Spalte 6, Zeilen 11 bis 16), weise
den Fachmann darauf hin, im Tragerteil eine
Kunstharzmatrix ohne Schleifpartikel vorzusehen. Eine
solche Auslegung findet aber in der gesamten Offenbarung
der D11 keine Stlitze. Gemadss der Lehre der D11 besteht
der Tragerteil entweder aus mit Schleifpartikeln
gefltilltem Kunstharz (Spalte 3, Zeilen 39 bis 41) oder
aus Metall (Spalte 4, Zeilen 2 bis 4). Im Honteil kann
eine Kunstharzmatrix vorhanden sein, in welcher aus
durch ein Bindemittel zusammengehaltenen
Schleifpartikeln bestehende Schleifkdrper eingebettet
sind (siehe Anspruch 1). Die Kunstharzmatrix kann die
gleiche Mikrostruktur aufweisen wie die Kunststoffmatrix
des Tragerteils, inklusive Schleifpartikeln (Spalte 3,
Zeilen 48 bis 54). Hieraus folgt, dass die obengenannte
Angabe sich eindeutig nur auf die Kunstharzmatrix des
Honteils bezieht, die zusatzlich zu den Schleifkdérpern
Schleifpartikeln enthalten kann oder nicht. Anspruch 11
der D11, welcher besagt, dass der Tragerteil frei von
Schleifkérpern ist, kann ebenfalls nicht als ein Hinweis
angesehen werden, den Tragerteil frei von
Schleifpartikeln sowie jeglicher anderer Fillung
herzustellen. Ein Hinweis, den Tragerteil aus

ungefltilltem Kunstharz herzustellen, ist in der D11 daher
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nicht zu finden, ebensowenig wie D11 nichts enthalt
woraus der Fachmann schlief3en kdnnte, eine hdhere
Honstabilitadt durch irgendwelche Anpassungen des

Tragerteils zu erreichen.

Aus diesen Grlnden kommt die Kammer zu dem Schluss, dass
der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht in naheliegender
Weise aus dem genannten Stand der Technik herleitbar ist
und somit auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht

(Artikel 56 EPU).

Die Unterlagen gemafs dem Antrag der Beschwerdeflhrerin
sind daher fur die Aufrechterhaltung des Patents in

gednderter Fassung geeignet.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zurlckverwiesen mit
der Anordnung, das Patent mit folgenden Unterlagen

aufrechtzuerhalten:

- Ansprliche 1 bis 6 und Beschreibung Spalten 1 bis

3, wie in der mlndlichen Verhandlung eingereicht;

- Figuren 1 bis 6, wie erteilt.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

M. Patin P. Alting van Geusau
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