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Sachverhalt und Antrage

C5659.D

Auf die am 3. Dezember 2003 unter Inanspruchnahme einer
deutschen Prioritédt vom 7. Dezember 2002 eingereichte
europaische Patentanmeldung Nr. 03767733.3 wurde das
europaische Patent Nr. 1 525 072 erteilt.

Gegen das erteilte Patent wurden, gestutzt auf die
Einspruchsgriinde des Artikels 100 a) EPU 1973, zwei
Einspriche eingelegt und der Widerruf des Patents
beantragt.

Mit threr am 16. April 2009 zur Post gegebenen
Entscheidung stellte die Einspruchsabteilung fest, dass
unter Bericksichtigung der vom Patentinhaber im
Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen das Patent
und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den

Erfordernissen des EPU geniigen.

Gegen diese Entscheidung legten die Beschwerdefihrerin I
(Einsprechende 02) am 12. Juni 2009 und die
Beschwerdefiuhrerin 11 (Patentinhaberin) am 25. Juni 2009
Beschwerden ein und bezahlten jeweils am gleichen Tag

die Beschwerdegebihr.

Mit threr am 14. August 2009 beim Europaischen Patentamt
eingegangenen Beschwerdebegrindung verfolgte die
Beschwerdefihrerin 1 1hren Antrag auf Widerruf des
Patents wegen fehlender Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit weiter, legte noch eine neue Entgegenhaltung
E9 vor und beantragte die Ruckzahlung der
Beschwerdegebiuhr wegen eines Verfahrensmangels im

Einspruchsverfahren.
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Die Beschwerdefuhrerin Il begrindete ihren Antrag auf
Aufrechterhaltung des Patents gemald dem im
Einspruchsverfahren vorgelegten Hauptantrag vom

9. Januar 2009 mit ihrer am 21. August 2009
eingereichten Beschwerdebegrindung.

Die Beschwerdekammer teilte In threm Bescheid als Anlage
zur Ladung fur die mundliche Verhandlung ithre vorlaufige
Meinung mit, wonach sie den von der Beschwerdefiuhrerin 1
geltend gemachten Begrindungsmangel zu Artikel 123(3)
EPU in der Begrindung der Einspruchsentscheidung nicht
sehe. Moglicherweise verstielen die vorgenommenen
Anderungen jedoch gegen Artikel 123(2) EPU. Das zur
Begrindung mangelnder Neuheit des Verfahrens nach
Anspruch 1 herangezogene Dokument E4.1 dirfte Stand der
Technik gemaR Artikel 54(2) EPU sein, so dass die
Folgerungen der Einspruchabteilung daraus - auch ohne
Berucksichtigung der "Eidesstattlichen Versicherung™
E4.9 - nicht zu beanstanden seien. Die Diskussion der
erfinderischen Tatigkeit werde von der Vorlage eines

prima facie zuldssigen Antrags abhéngen.

Mit Schreiben vom 2. Marz 2011 reichte die

Beschwerdefuhrerin 11 weitere 14 Hilfsantrage ein.

Am 5. April 2011 fand eine mundliche Verhandlung vor der
Beschwerdekammer statt. Als fur die Entscheidung
relevanter Stand der Technik wurden wieder aufgegriffen:

E3: DE-A-100 15 322

E4.1: Prospekt Hoffmann/ KELCH (August 1997): Die
KELCH-Schrumpftechnik - fur beste Werkzeug-
Verbindungen.
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Die Beschwerdefuhrerin I (Einsprechende 02) beantragte
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den
Widerruf des europaischen Patents Nr. 1 525 072.

Die Beschwerdefuhrerin 11 (Patentinhaberin) beantragte
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des europaischen Patents mit folgenden

Unterlagen:

Anspriuche 1 bis 14,
Beschreibung Spalte 1 mit Einfligungsseite, Spalten 2
bis 11, jeweils vom 5. April 2011;

Zeichnungen Figuren 1 bis 3, wie erteilt.

Anspruch 1 lautet:

"Verfahren zum Befestigen eines Werkzeugs (10, 22, 64)
mit einem Schaft in einem Werkzeugfutter (8, 18, 60),
bei dem das Werkzeug (10, 22, 64) in das Werkzeugfutter
(8, 18, 60) eingefuhrt und bei Erreichen einer axialen
Sollposition im Werkzeugfutter (8, 18, 60) fixiert wird,
wobei das Werkzeug (10, 22, 64) mit seinem Schaft an
einen Anschlag gebracht wird, wobeil ein
charakteristisches Element des Werkzeugs (10, 22, 64)
auf seine Position hin vermessen wird und die
Positionierung des Werkzeugs (10, 22, 64) auf die exakte
Sollposition durch eine Bewegung des Anschlags (26, 70)
um elne aus der Messung errechnete Positionierstrecke
(Z1) durchgefihrt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Werkzeug (10, 64) vor dem Einfihren vor eine
Vermessungsoptik gebracht und die Vermessungsoptik (2)
auf das charakteristische Element fokussiert wird und
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die Vermessungsoptik (2) wédhrend des Einfihrens auf das
charakteristische Element fokussiert bleibt."

Das Vorbringen der Beschwerdefuhrerin 1 lasst sich wie
folgt zusammenfassen:

Durch die Anderung des Anspruchs 1 sei eine Unklarheit
entstanden, weil sich die Anspriche 8 und 9, die den
erteilten Ansprichen 8 und 9 entsprechen, nicht mehr dem
Anspruch 1 unterordnen lieRen, denn nach Anspruch 1 sei
eine Vorpositionierung, wie sie In den beiden abhangigen

Ansprichen beansprucht werde, nicht mehr vorgesehen.

Ein Verfahren gemdlR Oberbegriff des Anspruchs 1 sei aus
E4.1 bekannt. Wenn der einschldgige Fachmann dieses
Verfahren beschleunigen wolle, so finde er in D3 die
Anregung, zur Ermittlung der Werkzeugabmessung eine
Vermessungsoptik zu verwenden, wie sie dort als
Bildverarbeitungssystem mit einer auf einem
Messschlitten verfahrbaren Kamera beschrieben sei. Bei
Anwendung dieser Lehre komme er in naheliegender Weise
zum Verfahren nach Anspruch 1, ohne erfinderisch téatig

zu werden.

Die Beschwerdefuhrerin Il trug vor, die Lehre des
Patents sei klar und widerspruchsfrei, denn die in den
abhadngigen Ansprichen 8 und 9 angegebene
Vorpositionierung lasse sich auch beil der L6ésung nach
Anspruch 1 durchfihren.

Das Verfahren nach Anspruch 1 beruhe auch auf
erfinderischer Tatigkeit, denn es sei fur den Fachmann
nicht nahegelegt, die Dokumente E4.1 und E3 zu

kombinieren. E3 fuhre von der beanspruchten Lésung weg,
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weill dort neben dem Werkzeughalter zum Einschrumpfen des
Werkzeugs ein weiterer Werkzeughalter als Messplatz zur
Ermittlung der Werkzeugdimension vorgesehen sei, was
einen erheblich grofieren Bauaufwand bedeute. Ein Anstol}
zur erfindungsgeméllen LOsung sei diesem Stand der
Technik deshalb nicht entnehmbar.

Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Anderungen (Artikel 123(2), 123(3) EPU und 84 EPU 1973)

2.1 Anspruch 1 enthalt die Merkmale der erteilten
Anspriuche 1, 10 und 12, die jeweils mit den urspringlich
eingereichten Anspriichen uUbereinstimmen. Diese Anderung
bedeutet auch eine Einschrankung des Schutzbereichs, so
dass die Erfordernisse der Artikel 123(2) und 123(3) EPU

erfullt sind.

2.2 Nach standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern
lasst Artikel 102(3) EPU 1973 keine auf Artikel 84 EPU
1973 gestutzten Einwande zu, die nicht auf diese
Anderungen zuriuckgehen. Unklarheiten allein durch die
Kombination der erteilten Anspriche sind nicht
aufgetreten. Die Kammer schliel3t sich insoweit der
Auffassung der Beschwerdefuhrerin 11 (siehe Punkt VII
oben) an. Folglich sind die geanderten Anspriche nach
Artikel 84 EPU 1973 nicht zu beanstanden.

C5659.D



3.2

4.2

C5659.D

6 - T 1261/09

Neuheit (Artikel 54 EPU 1973)

Der Firmenprospekt E4.1 offenbart ein Schrumpfgerat zum
Befestigen eines Werkzeugs mit Schaft iIn einem
Werkzeugfutter (S. 2, Mitte). Es sind dort Mittel
vorgesehen, um das Werkzeug mittels
Vermessungseinrichtung (S. 8 unten) und durch die
Bewegung eines Anschlagelements (Anschlagstangen, S.9
unten) um eine errechnete Positionierstrecke in die
axiale Sollposition zu bringen. Dem fachkundigen Leser
erschlielt sich aus diesem Stand der Technik bei
sachgerechtem Einsatz der beschriebenen Einrichtungen

zwanglos das Verfahren gemald Oberbegriff des Anspruchs 1.

Von diesem bekannten Verfahren unterscheidet sich das
Verfahren nach Anspruch 1 durch die kennzeichnenden
Merkmale, denn die Werkstickvermessung wird nach E4.1

durch eine mechanische Messeinrichtung durchgefihrt.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU 1973)

Als nachstkommender Stand der Technik wurde
Ubereinstimmend das in E4.1 offenbarte Verfahren
angesehen, welches die Merkmale des Oberbegriffs des
Anspruchs 1 enthalt.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum
Befestigen eines Werkzeugs anzugeben, beil dem das
Werkzeug sehr schnell mit einer sehr hohen Genauigkeit
In einer gewlunschten axialen Sollposition Im
Werkzeugfutter fixiert werden kann (Patentschrift,
Spalte 1, Zeilen 21 bis 25).
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Dieses technische Problem wird durch das Verfahren nach
Anspruch 1 gelost, insbesondere indem das Werkzeug vor
dem Einfihren vor eine Vermessungsoptik gebracht und die
Vermessungsoptik auf das charakteristische Element
fokussiert wird und die Vermessungsoptik wahrend des
Einfuhrens auf das charakteristische Element fokussiert
bleibt. Dabei kann nach der Lehre des Anspruchs 1 das
Werkzeug in das zum Einschrumpfen bereits erwarmte
Werkzeugfutter eingefuhrt werden, weil die optische
Vermessung wahrend des Einfuhrens des Werkzeugs
aufrechterhalten wird und dadurch eine sehr schnelle und

prazise Einstellung des Anschlags ermoglicht wird.

Das aus E3 bekannte Verfahren kann den Fachmann nicht
zur beanspruchten Lésung fuhren. Dort ist neben dem
Werkzeughalter zum Einschrumpfen des Werkzeugs ein
weiterer Werkzeughalter als Messplatz zur Ermittlung der
Werkzeugdimension vorgesehen. Die am Messplatz
ermittelte Anschlagslange wird zum Werkzeughalter des
Einschrumpfplatzes Ubertragen, wonach dort das
Einschrumpfen des Werkzeugs erfolgt. Ein Anregung zur
erfindungsgemdfllen Lésung ist diesem Stand der Technik
nicht entnehmbar, da es im Gegensatz zum beanspruchten
einstufigen Verfahren in zwei Stufen arbeitet, namlich
der Messung Im ersten Werkzeughalter und dem
Einschrumpfen im zweiten Werkzeughalter, wozu das
Werkzeug aus dem ersten iIn den zweiten Werkzeughalter
uberfuhrt werden muss. In Richtung einer Vereinfachung
des bekannten Verfahrens fehlt jeglicher Hinweis, und es
Ist auch nicht vorgetragen oder sonst erkennbar, warum
der Fachmann die an sich prazise und technisch
funktionsftahige L6sung von sich aus als
verbesserungswirdig betrachten sollte.
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Naherkommender Stand der Technik als der oben
diskutierte wurde in der Verhandlung nicht vorgebracht.
Das Verfahren nach Anspruch 1 gilt somit als auf
erfinderischer Tatigkeit beruhend.

4.5 Mit dem patentfahigen Verfahren nach Anspruch 1 sind die
abhdngigen Anspriche 2 bis 14, die weitere
Ausgestaltungen der beanspruchten Erfindung enthalten,
ebenfalls aufrecht zu erhalten.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zurickgewiesen
mit der Anordnung, das europaische Patent mit folgenden
Unterlagen aufrecht zu erhalten:

Anspriuche 1 bis 14,
Beschreibung Spalte 1 mit Einfligungsseite, Spalten 2
bis 11, jeweils vom 5. April 2011;
Zeichnungen Figuren 1 bis 3, wie erteilt.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
M. Patin P. Alting van Geusau
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