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Sachverhalt und Antrage

I. Die Einsprechende (im Folgenden Beschwerdefuhrerin) hat
gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den
Einspruch gegen das europaische Patent Nr. 1 231 040

zuruckzuweisen, Beschwerde eingelegt.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
europaischen Patents Nr. 1 231 040.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zuruckweisung der Beschwerde oder, hilfsweise, unter
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die
Aufrechterhaltung des Patents in geandertem Umfang auf
der Basis eines der Anspruchssatze, eingereicht als
(1.) Hilfsantrag mit Schriftsatz vom 11. Februar 2011
und als 3. Hilfsantrag wahrend der mindlichen
Verhandlung. Der 2. Hilfsantrag, eingereicht in der

muandlichen Verhandlung, wurde zurickgenommen.

. Der Anspruch 1 gemall Hauptantrag lautet, mit den von der
Anlage Bl der Beschwerdebegrindung uUbernommenen

Merkmalsbezeichnungen, wie folgt:

1.1 "Mit Werkzeugen bestickte Walze (2) fur mobile
Arbeitsmaschinen, insbesondere fir den StralRen-
und Wegebau,

1.2 auf deren Mantelflache (2%) Spannboxen (3) langs

wenigstens einer schraubenformigen Spur (33)
aufgeschweil3t sind,
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1.3 wobeir alle Spannboxen (3) auf der Walze (2)
gleich ausgebildet sind

1.4 und die Werkzeuge in die Spannboxen (3)
eingespannt sind,

dadurch gekennzeichnet, dald

2.1 fUr unterschiedliche Arbeitsaufgaben auf dem
Gebiet des Frasens und/oder Brechens

verschiedenartiger Werkstoffe

2.2 in den auf der wenigstens einen schraubenformigen
Spur (33) angeordneten Spannboxen (3) zwel oder

mehr Arten Werkzeuge angebracht sind,

2.3 die einen gleichen, in die Spannboxen (3)
passenden Spannteil und unterschiedlich

ausgebildete Arbeitsteile aufweisen'.

Der Anspruch 1 gemall (1.) Hilfsantrag lautet, mit dem
Anspruch 1 gemdl} Hauptantrag entsprechenden Merkmalen
und im Falle abweichender Merkmale mit Fettdruck
gekennzeichneten Merkmalsbezeichnungen, wie folgt:

1.1 "Mit Werkzeugen bestiuckte Walze (2) fur mobile
Arbeitsmaschinen fur den Stral3en- und Wegebau

sowie als Forstmulcher,

1.2 auf deren Mantelflache (2%) Spannboxen (3) langs
schraubenformiger Spuren (33) aufgeschweil3t sind,

1.3 wobeir alle Spannboxen (3) auf der Walze (2)

gleich ausgebildet sind



_3_ T 1239/09

1.4 und die Werkzeuge in die Spannboxen (3)
eingespannt sind,

dadurch gekennzeichnet, dal

2.1 fur unterschiedliche Arbeitsaufgaben auf dem
Gebiet des Frasens und/oder Brechens

verschiedenartiger Werkstoffe

2.2 in den auf den schraubenférmigen Spuren (33)
angeordneten Spannboxen (3) zwei oder mehr Arten

Werkzeuge angebracht sind,

2.3 die einen gleichen, in die Spannboxen (3)
passenden Spannteil und unterschiedlich

ausgebildete Arbeitsteile aufweisen'.

Der Anspruch 1 gemall 3. Hilfsantrag lautet mit dem
Anspruch 1 gemdlR Hauptantrag entsprechenden Merkmalen
und 1m Falle abweichender Merkmale mit Fettdruck
gekennzeichneten Merkmalsbezeichnungen, wie folgt:

1.1 "Mit Werkzeugen bestiuckte Walze (2) fur mobile
Arbeitsmaschinen fur den Stral3en- und Wegebau,

1.2 auf deren Mantelflache (2%) Spannboxen (3) langs
wenigstens einer schraubenformigen Spur (33)

aufgeschweil3t sind,

1.3 wobeir alle Spannboxen (3) auf der Walze (2)
gleich ausgebildet sind

C5617.D
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und die Werkzeuge in die Spannboxen (3)
eingespannt sind,

dadurch gekennzeichnet, dald

2.1

2.2

2.3

fur unterschiedliche Arbeitsaufgaben auf dem
Gebiet des Frasens und/oder Brechens

verschiedenartiger Werkstoffe

in den auf der wenigstens einen schraubenformigen
Spur (33) angeordneten Spannboxen (3) zwel oder
mehr Arten axialsymmetrische, zweiteilig
ausgebildete Werkzeuge und
nichtaxialsymmetrische, einteilig ausgebildete

Werkzeuge angebracht sind,

die einen gleichen, in die Spannboxen (3)
passenden Spannteil und unterschiedlich

ausgebildete Arbeitsteile aufweisen'.

Stand der Technik

In der vorliegenden Entscheidung wird auf die in der

angefochtenen Entscheidung bericksichtigten

Entgegenhaltungen

D1 GB-A-2 299 354

D4 DE-A-3 312 514 und
D5 DE-C-24 19 264

Bezug genommen.
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Angefochtene Entscheidung

Nach der angefochtenen Entscheidung sei die mit
Werkstiucken bestickte Walze nach dem Anspruch 1
unstreitig neu gegenuber D1 (Grunde, Nr. 1.2).

Sie beruhe gegeniuber den Entgegenhaltungen D1 und D5 auf
erfinderischer Tatigkeit (Grinde, Nr. 1.8 - 1.8).

Das wesentliche Vorbringen der Beschwerdefihrerin kann

wie Folgt zusammengefasst werden:

a) Die Walze nach der Entgegenhaltung D1 weise samtliche
Merkmale des Anspruchs 1 gemdfl} Hauptantrag auf, so
dass der Gegenstand dieses Anspruchs nicht neu sei.
Hinsichtlich des Offenbarungsgehaltes der D1 sei
davon auszugehen, dass die dort eingesetzten
Leerwerkzeuge, da sie bspw. zum FOrdern abgetragenen
Materials beitragen, Werkzeuge im Sinne des

Anspruchs 1 seien.

b) Die Walze nach dem Anspruch 1 gemal Hauptantrag
beruhe gegenitber derjenigen nach D1 unter
Bericksichtigung der D5 nicht auf erfinderischer
Tatigkeit. Aus D1 sei die Moglichkeit, eine Walze
unterschiedlich mit Werkzeugen bzw. Leerwerkzeugen zu
besticken, bekannt, weil die Werkzeuge jeweils gleich
ausgebildete Spannteile aufwiesen, die mit
entsprechend gleich ausgebildeten Spannboxen
zusammenwirkten. Ein Hinweis auf die nach den
Anspruch 1 zur Bestickung der Walzen vorgesehenen
zwei oder mehr Arten von Werkzeugen mit
unterschiedlich ausgebildeten Arbeitsteilen ergebe

sich aus der D5.



VI.

C5617.D

)

Das

wie

b)

_6 - T 1239/09

Die Gegenstande der geanderten Anspruche 1 nach dem
(1.) und dem 3. Hilfsantrag wiesen gleichfalls keine
zu einem auf erfinderischer Tatigkeit beruhenden
Gegenstand fuhrenden Merkmale auf. Hinsichtlich des
nach den Ansprichen 1 beider Hilfsantrédge nicht mehr
fakultativ genannten, sondern zwingend
vorgeschriebenen, Verwendungszweckes fur den Stralen-
und Wegebau bzw., gemall Anspruch 1 nach dem

(1.) Hilfsantrag, zusatzlich als Forstmulcher, sei zu
bericksichtigen, dass die Arbeitsteile der Werkzeuge
nicht im Hinblick auf diese Verwendungszwecke
spezifiziert und die Werkzeuge nach D1 gleichfalls
fur die genannten Verwendungszwecke geeilghet seien.
Hinsichtlich der zweiteiligen Ausbildung
axialsymmetrischer Werkzeuge nach dem Anspruchs 1
gemall 3. Hilfsantrag sei zu bericksichtigen, dass D4
entsprechend ausgebildete axialsymmetrische Werkzeuge

offenbare.

wesentliche Vorbringen der Beschwerdegegnerin kann
folgt zusammengefasst werden:

Die Walze nach dem Gegenstand des Anspruchs 1 sei
gegenuber derjenigen nach D1 neu, weil dieser
Entgegenhaltung eine Bestickung der Walze mit zwei
oder mehr Arten von Werkzeugen und unterschiedlich
ausgebildeten Arbeitsteilen nicht zu entnehmen sei.
Die dortigen Leerwerkzeuge seien weder zum Frasen
noch zum Brechen vorgesehen und folglich keine

Werkzeuge iIm Sinne der im Anspruch 1 genannten.

Die Entgegenhaltung D5 sei, da sie als

Werkzeugtrager keine Walze, sondern eine Scheibe
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aufweise, ausgehend von der D1 nicht als weiterer
Stand der Technik zu bericksichtigen.

c) Selbst wenn D5 bericksichtigt werde, werde die Walze
nach dem Gegenstand des Anspruchs 1 durch eine
Kombination der Lehren der Entgegenhaltungen D1 und
D5 nicht nahegelegt. Es sei namlich zu
bericksichtigen, dass ausgehend von D1, aufgrund der
dortigen Zielsetzung, ein Rattern der Werkzeuge zu
vermeiden, keine Veranlassung bestand, die Art der
Bestickung nach D5, die dieser Zielsetzung fremd sei,

zu bericksichtigen.

d) Durch die Weiterbildungen des Gegenstands des
Anspruchs 1 nach dem (1.) und dem 3. Hilfsantrag
werde Uber eine weiltere Prazisierung betreffend die
eingesetzten zwei oder mehr Arten von Werkzeugen die
Art der Bestlickung weiter gegenuber derjenigen nach
D1 bzw. D5 abgegrenzt, so dass von einem Naheliegen
der in diesen Anspriuchen definierten Art der
Bestuckung unter Berucksichtigung von D1 und D5,
sowie bezuglich des Gegenstands des Anspruchs 1 gemald
3. Hilfsantrag zusatzlich der D4, keine Rede sein

kénne.
Entscheidungsgrinde
1. Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hauptantrag -

Offenbarung der D1 - Neuheit

1.1 Es i1st unstreitig, dass D1, wie iIn dem Streitpatent
(Abschnitt [0001]) gewurdigt, eine mit Werkzeugen
bestickte Walze fur mobile Arbeitsmaschinen,

C5617.D
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insbesondere fTur den Strallen- und Wegebau mit den
Oberbegriffsmerkmalen des Anspruchs 1 (Merkmale 1.1 -
1.4) offenbart (vgl. Anspruch 1; Seite 1, Zeilen 7, 8;
Seite 5, Zeile 15 - Seite 6, Zeile 6; Seite 7, Zeilen 5
- 29; Figuren 1, 4: Walze 10; Spannboxen 30; in
Spannboxen 30 eingespannte Radialwerkzeuge 20 und
Leerwerkzeuge 40).

Danach ist die Walze nach D1 mit langs wenigstens einer
schraubenformigen Struktur aufgeschweil3ten Spannboxen
versehen (Seite 7, Zeilen 26 - 31), wobei die Spannboxen
gleich ausgebildet sind. Letzteres ergibt sich aus der
ebenfalls unstreitigen Austauschbarkeit der in D1
genannten Radialwerkzeuge 20 und Leerwerkzeuge 40 (vgl.
bspw. Seite 7, Zeilen 20 - 24; Seite 9, Zeilen 14 - 25).

Weiter ist unstreitig, dass samtliche Elemente, also die
Radialwerkzeuge und die Leerwerkzeuge, mit denen die
Walze nach D1 bestickt werden kann, entsprechend einem
Teil des Merkmals 2.3 einen gleichen, in die Spannboxen
passenden Spannteil aufweisen; dies ergibt sich
unmittelbar aus den o.g. die Austauschbarkeit der
Radialwerkzeuge und der Leerwerkzeuge betreffenden
Beschreibungsteilen der D1.

Es i1st in diesem Zusammenhang auch unstreitig, dass die
Austauschbarkeit der Radialwerkzeuge und der
Leerwerkzeuge die auch fiur die Walze nach dem Anspruch 1
(vgl. obige Abschnitte 1.2 und 1.4) gegebene Moglichkeit
beliebiger Bestiuckungen der Walze mit Werkzeugen
gleichen Spannteils eroffnet.

Betreffend die in D1 offenbarte Art der zur Bestluckung

der Walze verwendeten Elemente ist unstreitig, dass nach
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D1 eine Bestuckung mit Radialwerkzeugen (radial cutting
tools 20) sowie mit sogenannten Leerwerkzeugen (blank
tools 40) erfolgen kann.

Nach einer ersten Bestuckungsvariante der D1 sind
samtliche Spannboxen einer Walze im Unterschied zu den
in den Merkmalen 2.2 und 2.3 genannten zwel oder
mehreren Arten von Werkzeugen mit nur einer Art von
Werkzeugen, namlich Radialwerkzeugen, bestickt (Seite 3,
Zeile 29 - Seite 4, Zeile 7; Seite 7, Zeilen 20 - 22).

Nach einer zweilten Bestickungsvariante der D1 ist nur

ein Teil der Spannboxen einer Walze mit solchen
Radialwerkzeugen bestickt. Der verbleibende Teil der
Spannboxen ist mit Leerwerkzeugen bestickt (Anspruch 1;
Seite 3, Zeile 29 - Seite 4, Zeile 7; Seite 7, Zeilen 22
- 24), von denen jedes einen iIn die Spannbox

einsetzbaren Spannteil und einen Werkzeugkopf (tool head)
aufweist (Seite 7, Zeilen 5 - 9).

1.3 Die Parteien sind unterschiedlicher Auffassung
betreffend die Frage, ob fur die zweite
Bestlickungsvariante, entsprechend einem Teil des
Merkmals 2.3, offenbart ist, dass zwei oder mehrere
Arten Werkzeuge, namlich Radialwerkzeuge und
Leerwerkzeuge, mit unterschiedlich ausgebildeten

Arbeitsteilen vorhanden sind.

Nach der Beschwerdefihrerin seien die Leerwerkzeuge, wie
die Radialwerkzeuge, als Arbeitsaufgaben, bspw.
hinsichtlich des Forderns, ubernehmend anzusehen. Danach
sel der Arbeitskopf eines Leerwerkzeuges als Arbeitsteil
im Sinne des Merkmals 2.3 anzusehen.

C5617.D
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Die Kammer erachtet diesbezuglich die Beurteilung des
Offenbarungsgehalts der D1 nach der Beschwerdegegnerin
als zutreffend. Danach sind die Leerwerkzeuge gemall D1
nicht als einen Arbeitsteil im Sinne des Merkmals 2.3
aufweisend anzusehen, weil der Arbeitskopf eines
Leerwerkzeugs (vgl. Anspruch 12) nicht als unmittelbar
zur Bearbeitung von Materialien beitragend angesehen

werden kann.

Eine Bestickung mit zwei oder mehreren Arten von
Werkzeugen, die, entsprechend einem Teil des Merkmals
2.3, unterschiedlich ausgebildete Arbeitsteile aufweisen,
wird somit durch keine der beiden genannten

Bestlickungsvarianten der D1 offenbart.

1.4 Die Walze nach dem Anspruch 1 ist somit gegeniuber der

aus der D1 bekannten Walze neu.

Auf die Frage der Neuheit des Gegenstandes des

Anspruchs 1, die nach der angefochtenen Entscheidung
unstreitig gegeben ist (Grunde, Nr. 1.2) und seitens der
Beschwerdefiuhrerin ausgehend von D1 in Abrede gestellt
wurde, ist im Ubrigen im Hinblick auf das nachfolgende
Ergebnis, nach dem der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht
auf erfinderischer Tatigkeit beruht, nicht weiter

einzugehen.

2. Beriucksichtigung der D5

2.1 Die Entgegenhaltung D5 wurde sowohl i1n der angefochtenen
Entscheidung i1n Verbindung mit D1, letzterer als
ndchstkommender Stand der Technik, als auch von der
Beschwerdefihrerin im schriftlichen Verfahren

bericksichtigt, und zwar als ndchstkommender Stand der

C5617.D
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Technik bzw. neben D1 als nadchstkommender Stand der
Technik als weiterer Stand der Technik.

Der erstmals In der mundlichen Verhandlung vor der
Kammer erhobene Einwand der Beschwerdegegnerin, nach der
D5, als nicht auf dem Gebiet der mit Werkzeugen
bestickten Walze nach dem Anspruch 1 liegend, nicht zu
bericksichtigen sei, wurde In der mundlichen Verhandlung
erortert. Eine Substantiierung dieses Einwands erfolgte
ausschlielllich unter Verweis auf den nach der D5 nicht
in Form einer Walze, sondern als Scheibe vorliegenden
Werkzeugtrager und den dort genannten Verwendungszweck
als Vortriebs- und Abbauwerkzeug (vgl. Anspruch 1;
Spalte 1, Zeilen 56 - 58).

Diese Argumentation der Beschwerdegegnerin Uberzeugt
indes nicht angesichts der Offenbarung der D5 (auf die
im Folgenden ndher eingegangen wird) hinsichtlich des
Verwendungszwecks des dort offenbarten mit Werkzeugen
bestickten Werkzeugtrégers, der den Strafllen- und Wegebau
ausdricklich umfasst (Spalte 2, Zeilen 25 - 30) und
damit demjenigen nach dem Streitpatent entspricht, und
der dort angesprochenen Moglichkeit, unterschiedliche
Beschickungen des Werkzeugtragers mit Werkzeugen
gleichen Spannteils und unterschiedlichen Arbeitsteils
vorzunehmen (vgl. Anspruch 1; Spalte 3, Zeilen 19 - 24;
Spalte 4, Zeilen 36 - 59; Figuren 1, 2, 4).

Die Entgegenhaltung D5 offenbart ein Vortriebs- bzw.
Abbauwerkzeug fir weiches bzw. brodckeliges bis
mittelhartes Material mit einer mit Werkzeugen
bestickten Scheibe als Werkzeugtrager. Die Bestlckung
mit Werkzeugen erfolgt, insofern Ubereinstimmend mit der

Vorgehensweise nach D1, Uber Spannboxen, die zumindest
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insoweit gleich ausgebildet sind, dass sie zur Aufnahme
von Werkzeugen mit gleichen, 1n die Spannboxen passenden
Spannteil ausgebildet sind.

Die nach D5 zur Bestickung des Werkzeugtragers
verwendeten Werkzeuge umfassen zwei Arten von Werkzeugen,
namlich MeifRel mit spatelartigen Arbeitsteil mit relativ
breiter Schneide, sowie zylindrisch ausgebildete

Drehschaftmeifllel (vgl. Anspruch 1; Figuren 1, 2 und 4).

Hinsichtlich der Moglichkeiten einer Bestickung des
Werkzeugtragers ist in D5 ausgefuhrt: "Dank des
zylindrischen Einsteckzapfens konnen in den gleichen
Block auch andere Meif3el, insbesondere Drehschaftmeillel
eingesetzt werden”. Hinsichtlich der Art der zur
Bestlickung verwendeten Werkzeuge ist daran anschliessend
ausgefuhrt: "Somit kann die Bestuckung des
Werkzeugtragers den jeweills wechselnden Eigenschaften
des abzubauenden Materials leicht angepalit werden.™
(Spalte 3, Zeilen 19 - 24).

Erfinderische Tatigkeit / Anspruch 1 gemall Hauptantrag

Unterscheidungsmerkmale gegentber D1

Es i1st unstreitig, dass D1 ein geeigneter Ausgangspunkt
fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit und
damit als nadchstkommender Stand der Technik anzusehen
ist.

Die mit Werkzeugen bestickte Walze nach dem Anspruch 1
unterscheidet sich von der Walze nach jeder der beiden
Bestluckungsvarianten der D1 (vgl. obigen Abschnitt 1.2)

dadurch, dass sie mit zwei oder mehr Arten von
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Werkzeugen bestickt ist, die unterschiedlich
ausgebildete Arbeitsteile aufweisen.

Wirkung der Unterscheidungsmerkmale / Aufgabe

Die o0.g- Unterscheidungsmerkmale betreffen die Art der
zur Bestiuckung gleichzeitig verwendeten Werkzeuge.

Die Wirkung der Unterscheidungsmerkmale liegt in einer
bedarfsweisen, d.h. auf den jeweiligen Verwendungszweck
der Walze bezogenen, Festlegung der Werkzeuge
hinsichtlich ihrer Arbeitsaufgaben im Rahmen dieses

Zwecks.

Unstreitig kann aufgrund dieser Wirkung der
Unterscheidungsmerkmale die ausgehend von D1 zu lésende
Aufgabe, Ubereinstimmend mit einer der im Streitpatent
genannten Aufgaben (Abschnitt [0005]), darin gesehen
werden, die Werkzeuge der aus D1 bekannten Walze in

threr Erledigung der Arbeitsaufgabe(n) zu optimieren.

Losung nach dem Anspruch 1 / Hauptantrag

Es i1st unstreitig, dass diese Aufgabe durch die mit
Werkzeugen bestickte Walze nach dem Anspruch 1 dadurch
gelost wird, dass zwei oder mehrere Arten von Werkzeugen
fur die anfallenden unterschiedlichen Arbeitsaufgaben
verwendet werden, wobel die Werkzeuge entsprechend einem
Teil des Merkmals 2.3 unterschiedlich ausgebildete
Arbeitsteile aufweisen.
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Naheliegen

Betreffend die Beurteilung des Naheliegens der Ldsung
der o.g. Aufgabe durch die mit Werkzeugen besetzte Walze
nach dem Anspruch 1 ist die Frage entscheidend,
inwiewelt es unter weilterer Berlcksichtigung der
Vorgehensweise zur Bestickung eines Werkzeugtragers nach
D5 als naheliegend zu erachten ist, die Walze nach D1,
neben der ersten und der zweiten Bestickungsvariante
(vgl. obigen Punkt 1.2), anwendungsfallbezogen mit zwei
oder mehreren unterschiedlichen Arten von Werkzeugen zu

besticken.

In diesem Zusammenhang ist zu bericksichtigen, dass nach
D1 bereits die Voraussetzungen fur die Moglichkeit
beliebiger Bestickungen der Walze mit gleichen
Spannteilen vorliegen. Diese Moglichkeiten ergeben sich
allein aufgrund der gleich ausgebildeten Spannboxen und
der gleich ausgebildeten Spannteile der (Leer)Werkzeuge
(vgl. obigen Punkt 1.1).

Die Ausbildung der Arbeitsteile i1st hierfir ohne
Bedeutung. Sie ist hingegen von Bedeutung betreffend die
Art der Werkzeuge, die fur eine Bestiuckung der Walze

verwendet werden.

Der Entgegenhaltung D5 ist hinsichtlich der Art der fir
eine Bestiuckung zu verwendenden Werkzeuge zum einen die
Verwendung von zwel Arten von Werkzeugen mit jeweils
unterschiedlichen Arbeitsteilen (vgl. obigen Punkt 2.1)
und weiter der Hinweis, dass die Bestickung den
wechselnden Eigenschaften des abzubauenden Materials
leicht angepalRt werden kann (vgl. obigen Punkt 2.3), zu

entnehmen.
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Die Kammer erachtet ausgehend von D1, nach der die
Moglichkeit fur eine beliebige Bestickung der Spannboxen
mit Werkzeugen mit gleichen, in die Spannboxen passenden
Spannteilen gegeben i1st, und von der Berucksichtigung
der Feststellung der D5, nach der dieses Merkmal eilne
Verwendung von Werkzeugen jeweils gleichen Spannteils
und unterschiedlichen Arbeitsteilen ermoéglicht, die
Bestlckung an das jeweils abzubauende Material
anzupassen, dass ein deutlicher Hinweis darauf gegeben
wird, die sich aus D1 ergebende Moéglichkeit beliebiger
Bestlckungen der Walze Uber die in D1 konkret genannten
Moglichkeiten hinausgehend, auch im Hinblick darauf
auszunittzen, die Bestuckung mit abhédngig von der jeweils
zu erfullenden Arbeitssaufgabe vorzugebenden Werkzeugen
vorzunehmen. Dass dabeil entsprechend den Merkmalen 2.2
und 2.3 zwei oder mehrere Arten von Werkzeugen mit
unterschiedlich ausgebildeten Arbeitsteilen vorzusehen
sind, ergibt sich fiur den Fall zweier Arten von

Werkzeugen unmittelbar aus D5 (vgl. obigen Punkt 3.1).

In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass die auf eine
erfindungsgemalle, spezielle Ausbildung der Werkzeuge und
spezielle Anwendungsftéalle gerichteten Argumente der
Beschwerdegegnerin nicht zu bericksichtigen sind, da sie
nicht durch auf konkrete Ausgestaltungen der
Arbeitsteile der Werkzeuge gerichtete Anspruchsmerkmale
gestutzt sind.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht somit nicht auf
erfinderischer Tatigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU.

Dies gilt auch unter Beriucksichtigung des Einwandes der

Beschwerdegegnerin, nach dem aufgrund der Zielsetzung
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der D1, Rattern zu vermeiden, der Fachmann keine
Veranlassung hatte, die Walze nach dieser
Entgegenhaltung auf eine andere Art zu bestiucken (z.B.
nach der D5), als dies nach der in D1 offenbarten ersten
und zweiten Bestuckungsvariante (vgl. obigen Punkt 1.2)
der Fall ist.

Es iIst seitens der Beschwerdegegnerin weder nachgewiesen
noch sonst ersichtlich, dass eine auf eine jeweils zu
erfullende Arbeitsaufgabe gerichtete Bestickung mit zwei
oder mehreren Arten von Werkzeugen mit unterschiedlich
ausgebildeten Arbeitsteilen im Widerspruch zu der
Vorgehensweise der D1 steht. Sie sieht vielmehr iIn der
genannten Zielsetzung der D1, Rattern zu reduzieren,
eine weitere Bedingung, die neben der Bedingung, dass
die eingesetzten Werkzeuge Arbeitsteile haben, die fiur
die jeweils zu erfullende Arbeitsaufgabe geeignet sind,
zu erfullen ist. Diese zusatzliche Bedingung kann, auch
bei der Verwendung von zwei oder mehreren Arten von
Werkzeugen mit unterschiedlichen Arbeitsteilen, durch
die in D1 genannten Malnahmen, namlich durch Korrektur
von Ungleichgewichten der auftretenden Schnittkrafte
durch entsprechende Anordnung von Radialwerkzeugen bzw.
den Einsatz von Leerwerkzeugen (Seite 3, Zeile 29 -
Seite 4, Zeile 14) erfullt werden.

Nach einem weiteren Einwand der Beschwerdegegnerin sei
ausgehend von der mit Werkzeugen bestickten Walze nach
D1 die Entgegenhaltung D5, da als Werkzeugtrager eine
Scheibe und keine Walze betreffend, nicht zu
bericksichtigen.

Die Kammer erachtet diesen Einwand als unbegrindet, weil

die fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
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relevante Offenbarung der D5 allgemein, und unabhé&ngig
von der Form des jeweiligen Werkzeugtragers, die
anwendungsfal lbezogene Art der Bestickung eilnes
Werkzeugtragers mit Werkzeugen betrifft.

Die Kammer vermag auch dem Einwand der
Beschwerdegegnerin nicht zu folgen, nach dem die
Spannteile der Werkzeuge nach D5 nicht unmittelbar in
die Spannboxen der D1 einsetzbar seien und es folglich
einer technischen Anpassung, fir die es keinen Hinweis

gebe, bedurfte.

Es ist nadmlich fur einen Fachmann selbstverstandlich,
dass die in die Spannboxen der Walze nach D1
einzusetzenden unterschiedlichen Werkzeuge entsprechend
einem Teil des Merkmals 2.3 nicht nur einen gleichen
Spannteil, sondern auch einen, der in die jeweils
vorgegebenen Spannboxen passt, aufweisen missen. Das
seitens der Beschwerdefihrerin angesprochene Erfordernis
der Anpassung der Spannteile an die jeweiligen
Spannboxen, fur die die Werkzeuge vorgesehen sind,
beruht folglich auf einer im Rahmen fachublichen
Handelns liegenden MaRnahme.

Anspruch 1 gemal? (1.) Hilfsantrag - Erfinderische
Tatigkeit

Der Anspruch 1 gemall (1.) Hilfsantrag unterscheidet sich
vom Anspruch 1 gem&f} Hauptantrag dadurch, dass die
Zweckangabe des Merkmals 1.1 durch Streichen des
Ausdrucks "insbesondere'™ von einem fakultativen Merkmal
In das zwingend vorgeschriebene, mit dem Zusatz '"sowie
als Forstmulcher™ geanderte Merkmal 1.1 "Mit Werkzeugen

bestickte Walze (2) fir mobile Arbeitsmaschinen fir den
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StralRen- und Wegebau sowie als Forstmulcher™ geandert
wurde, und dass die Ausdricke "‘schraubenformiger Spuren™
bzw. "der wenigstens einen schraubenfdérmigen Spur™ der
Merkmale 1.2 und 2.2 geandert wurden iIn "wenigstens eine
schraubenformigen Spur'™ bzw. "‘den schraubenfdérmigen

Spuren™.

Es iIst unstreitig, dass das gednderte Merkmal 1.1
gegenidber D1 zumindest keinen wesentlich veranderten
Verwendungszweck definiert, weil aufgrund des
allgemeinen Bezugs auf den Strallen- und Wegebau sowie
auf die Verwendung als Forstmulcher kein wesentlicher
Unterschied zum Verwendungszweck nach D1, nach der die
dortige mit Werkzeugen bestickte Walze dem Abtragen von
Gestein und steinartigem Material dient (D1, Seite 1,
Zeilen 7, 8) zu erkennen ist. Fur diesen gleichen
Verwendungszweck ist auch die D1 in dem Streitpatent
(Abschnitt [0001]) gewidrdigt.

Weiterhin wurde weder behauptet noch nachgewiesen, dass
der nunmehr im Merkmal 1.1 als zwingend definierte
Verwendungszweck einen Einfluss auf die strukturellen
Merkmale des als Produktanspruch formulierten

Anspruchs 1 hat.

Aus diesem Grund vermag das Merkmal 1.1 nicht zu einer
anderen Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit, als
dies fur den Anspruch 1 gemall Hauptantrag der Fall ist,

zu Fihren.

Die gednderten Merkmale 1.2 und 2.2 betreffen die Anzahl
der schraubenférmigen Spuren In denen Spannboxen auf der
Trommel aufgeschweil3t bzw. angeordnet sind; sie

schlieRen die Anordnung der Spannboxen auf nur einer
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Spur aus. Da eine Anordnung der Spannboxen nach diesen
geédnderten Merkmalen, wie in der mundlichen Verhandlung
erortert, bereits aus D1 bekannt ist (vgl. bspw. Figur
4) vermag diese Merkmalsanderung zu keiner anderen
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit, als dies
beziglich des Gegenstandes des Anspruchs 1 gemal
Hauptantrag der Fall ist, zu fuhren.

5. Anspruch 1 gemdR 3. Hilfsantrag - Erfinderische
Tatigkeit

5.1 Der Anspruch 1 gemall 3. Hilfsantrag unterscheidet sich
vom Anspruch 1 gemall Hauptantrag zum einen dadurch, dass,
entsprechend Anspruch 1 gemall (1.) Hilfsantrag, die
Zweckangabe des Merkmals 1.1 durch Streichen des
Ausdrucks "insbesondere™ von einem fakultativen Merkmal
in "Mit Werkzeugen bestickte Walze (2) fur mobile
Arbeitsmaschinen fir den StralRen- und Wegebau' gedndert
wurde. Weiter wurde das Merkmal 2.2 des Anspruchs 1
gemall Hauptantrag ""in den auf der wenigstens einen
schraubenformigen Spur (33) angeordneten Spannboxen (3)
zwei oder mehr Arten Werkzeuge angebracht sind'” durch
Einbeziehung einer weiteren Definition betreffend die
Form der Werkzeuge geédndert in "in den auf der
wenigstens einen schraubenférmigen Spur (33)
angeordneten Spannboxen (3) zweil oder mehr Arten
axialsymmetrische, zweiteilig ausgebildete Werkzeuge und
nichtaxialsymmetrische, einteilig ausgebildete Werkzeuge
angebracht sind".

Diese zusatzlich in den Anspruch 1 aufgenommene

Definition bezuglich der Ausbildung der Werkzeuge geht
auf ein Merkmal des urspringlichen Anspruchs 4 zurick.

C5617.D
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Betreffend die Berucksichtigung des geanderten Merkmals
1.1 bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
gelten die obigen Ausfihrungen beziglich des Anspruchs 1
gemdll (1.) Hilfsantrag sinngemal’.

Das die Form der zwei oder mehreren Arten von Werkzeugen
weilter definierende Merkmal 2.2 ist im Hinblick auf den
nachstkommenden Stand der Technik nach D1 unstreitig als

Unterscheidungsmerkmal zu bericksichtigen.

Dieses Merkmal betrifft Uber das Merkmal 2.3, nach dem
die zwei oder mehr Arten Werkzeuge einen gleichen, in
die Spannboxen passenden Spannteil und unterschiedlich
ausgebildete Arbeitsteile aufweisen, hinausgehend die

Form der Arbeitsteile der Werkzeuge.

Es ist folglich zu priufen, Inwieweit das gednderte
Merkmal 2.2 in Verbindung mit den uUbrigen Merkmalen des
Anspruchs 1 zu einem auf erfinderischer Tatigkeit

beruhenden Gegenstand fuhrt.

Da die, die zweiteilige Ausbildung axialsymmetrischer
Werkzeuge und die einteilige Ausbildung
nichtaxialsymmetrischer Werkzeuge betreffende, Anderung
ohne Einfluss ist auf das im Hinblick auf den Anspruch 1
gemall Hauptantrag festgestellte Unterscheidungsmerkmal
(vgl. obigen Punkt 3.1), nach dem die zwei oder mehr
Arten von Werkzeugen unterschiedlich ausgebildete
Arbeitsteile aufweisen, kann die erfinderische Tatigkeit
fur diese Merkmale separat von der bereits fur den
Anspruch 1 gemdl} Hauptantrag festgestellten mangelnden
erfinderischen Tatigkeit (vgl. obigen Punkt 3.4.1),
diskutiert werden.



_ o1 - T 1239709

5.4 In der mundlichen Verhandlung waren sich die Parteien
darin einig, dass es als eine Wirkung dieser
unterschiedlichen Formen der Werkzeuge angesehen werden
kann, das Einsetzen von Werkzeugen In Spannboxen zu
vereinfachen um bspw. die Bestuckung einer Walze bzw.

den Austausch von Werkzeugen zu erleichtern.

Ausgehend von dieser Wirkung kann die, ausgehend von der
mit Werkzeugen bestickten Walze nach D1, im Hinblick auf
dieser Ausbildung der Werkzeuge zu ldsende andere
Aufgabe darin gesehen werden das Einsetzen von den

auszutauschenden Werkzeugen zu vereinfachen.

Es i1st unstreitig, dass diese Aufgabe durch die mit
Werkzeugen entsprechend dem geanderten Merkmal 2.2

bestickte Walze nach dem Anspruch 1 geldst wird.

5.5 Aus der seitens der Beschwerdefuhrerin als zu
bericksichtigender, weiterer Stand der Technik
herangezogenen D4 ist ein Block fur die Halterung eines
ErdbearbeitungsmeifRels bekannt (Anspruch 1; Spalte 2,
Zeilen 4 - 22; Figuren 1 - 3). Wie der Figur 3 zu
entnehmen ist fuhrt der Block 4 in Verbindung mit dem in
diesen eingesetzten drehbaren und folglich
axialsymmetrischen Meif3el 10 zu einem axialsymmetrisch,
zweiteilig ausgebildeten Werkzeug entsprechend einer
Alternative der durch das gednderte Merkmal 2.2
definierten Werkzeuge. Da fur dieses zweiteilige
Werkzeug nach D4 durch eine gleiche Ausbildung
samtlicher Blocke 4 und gleiche ausgebildete Spannboxen
eine Bestuckung einer Walze im Sinne der Vorgehensweise
nach D1 ersichtlich ohne weiteres moglich ist, beruht
der Gegenstand des Anspruch 1 unter dieser weiteren

C5617.D
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Berucksichtigung der Entgegenhaltung D4 nicht auf
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 56 EPU).

Es kann folglich dahingestellt bleiben, Inwieweit die
Drehbarkeit des zweiteilig ausgebildeten
axialsymmetrischen Werkzeugs nach D4 (Spalte 2, Zeilen
15 - 20) gleichfalls als ein Hinweis auf eine
entsprechende Ausbildung von Werkzeugen mit der die
Walze nach D1 bestickt werden kann, anzusehen ist (vgl.
Streitpatent, Abschnitt [0009]).

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
C. Rodriguez Rodriguez H. Meinders
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