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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

VI.

Die Beschwerdefiihrerin (Anmelderin) hat gegen die am
8. Juli 2011 zur Post gegebene Entscheidung der
Prifungsabteilung, mit der die Europadische
Patentanmeldung Nr. 04 822 533.8 zurlckgewiesen wurde,

Beschwerde eingelegt.

Mit der Beschwerdebegriindung beantragte die
Beschwerdefiihrerin die Aufhebung der Entscheidung und
die Erteilung eines Patents auf Grundlage beigefiigter

geanderter Anspriiche 1 bis 13.

In einer Mitteilung im Anhang einer Ladung zur
mindlichen Verhandlung wurde der Beschwerdefithrerin die
vorlaufige Meinung der Beschwerdekammer mitgeteilt.
Demnach schien es unter anderem fraglich, ob der
Gegenstand der unabhdngigen Anspriiche 1 und 10 aus den
urspringlichen Anmeldungsunterlagen eindeutig und
zweifelsfrei herleitbar sei (Artikel 123(2) EPU).

Zusammen mit einer schriftlichen Stellungnahme zur
Mitteilung der Kammer reichte die Beschwerdefithrerin
drei geadnderte Anspruchssatze mit angepassten
Beschreibungsseiten entsprechend einem Hauptantrag und

Hilfsantrdagen 1 und 2 ein.

Im Verlauf der mindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer, die am 3. Juni 2015 stattfand, nahm
die Beschwerdefiihrerin die zuvor schriftlich
eingereichten Antrage zurlck und legte einen geadnderten

Hauptantrag und gednderte Hilfsantrdge 1 und 2 vor.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der

Grundlage des Hauptantrags oder des ersten oder zweiten
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Hilfsantrags, allesamt in der mindlichen Verhandlung

vom 3. Juni 2015 eingereicht, zu erteilen.

Die unabhangigen Anspriiche gemal Hauptantrag haben

folgenden Wortlaut:

"l. Verfahren zum Trennen eines Werksticks (1; 21) in
einer Drahtsdge, wobei das Werkstiick (1; 21) an einer
Sdgeleiste (2; 22) befestigt ist, sodass das Werkstiick
(1; 21) und die Sageleiste (2; 22) einen
zusammenhdngenden Korper bilden, wobei die Sadgeleiste
zum Befestigen und Halten eines Werkstiicks (1) in der
Drahtsdge dient, die Sageleiste (2) mit einer
Ladngsachse (L) ausgebildet ist, und

wobeil die Sadgeleiste (2) im Wesentlichen die Form eines
Quaders mit einer Ausnehmung besitzt, durch die entlang
der Langsachse (L) des Quaders eine an die Form der
Oberflache des Werkstiicks angepasste Anlageflache (5)
ausgebildet ist,

und das Verfahren den folgenden Schritt enthalt:
Bewegen eines Drahts (3; 23) durch das Werkstiick (1;
21) zum Trennen des Werksticks (1; 21), wobei der Draht
(3; 23) wadhrend des Trennvorgangs an zwei
gegeniiberliegenden DurchstoBpunkten (9, 10; 29, 30) die
Oberflache des Korpers durchstobt,

wahrend einer der beiden DurchstoBpunkte (9; 29) auf
der Oberfldche des Werkstiicks (1; 21) und gleichzeitig
der andere (10; 30) der beiden DurchstoBpunkte (9, 10;
29, 30) auf der Oberflache der Sageleiste (2; 22)
liegt, der auf der Oberflache des Werkstiicks liegende
DurchstoBlpunkt der eintrittseitige Durchstoblpunkt ist,
wobei der Draht (3; 23) entlang seiner Langsachse mit
wechselndem Richtungssinn bewegt wird, sodass einer der
beiden DurchstoBpunkte als eintrittseitiger und der
andere als austrittseitiger DurchstoBpunkt definiert

ist,
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das Werkstick (1; 21) zumindest in einem Abschnitt
davon die Form eines Zylinders aufweist, wobei die
Anlagefladche (5) an die Form des Zylinders angepasst
ist; und

die Orientierung der Langsachse des Abschnittes des
Drahtes (3; 23), der durch das Werkstick (1; 21) bewegt
wird, relativ zu der S&geleiste periodisch gedndert
wird und gleichzeitig der Richtungssinn der Bewegung
des Drahtes entlang seiner Langsachse periodisch
geandert wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

die zur Langsachse (L) senkrechte Querschnittsflache

(A) der Sageleiste (2) asymmetrisch ausgebildet ist."

"4, Verfahren zum Trennen eines Werksticks (1; 21) in
einer Drahtsdge, wobei das Werkstiick (1; 21) an einer
Sadgeleiste (2; 22) befestigt ist, sodass das Werkstiick
(1; 21) und die Sageleiste (2; 22) einen
zusammenhdngenden Korper bilden,

wobeil die Sadgeleiste (2) im Wesentlichen die Form eines
Quaders mit einer Ausnehmung besitzt, durch die entlang
der Langsachse (L) des Quaders eine an die Form der
Oberflache des Werkstiicks angepasste Anlageflache (5)
ausgebildet ist,

und das Verfahren den folgenden Schritt enthalt:
Bewegen eines Drahts (3; 23) durch das Werkstiick (1;
21) zum Trennen des Werksticks (1; 21), wobei der Draht
(3; 23) waéhrend des Trennvorgangs an zwei
gegeniiberliegenden DurchstoBpunkten (9, 10; 29, 30) die
Oberflache des Korpers durchstobt,

wahrend einer der beiden DurchstoBpunkte (9; 29) auf
der Oberfldche des Werkstiicks (1; 21) und gleichzeitig
der andere (10; 30) der beiden DurchstoBpunkte (9, 10;
29, 30) auf der Oberflache der Sageleiste (2; 22)
liegt, der auf der Oberflache des Werkstiicks liegende
DurchstoBlpunkt der eintrittseitige Durchstoblpunkt ist,
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der Draht (3; 23) entlang seiner Langsachse mit gleich
bleibendem oder wechselndem Richtungssinn bewegt wird,
sodass einer der beiden DurchstoBpunkte als
eintrittseitiger und der andere als austrittseitiger
DurchstoBRpunkt definiert ist;

wobeil die Sadgeleiste (2) im Wesentlichen die Form eines
Quaders mit einer Ausnehmung besitzt, durch die entlang
der Langsachse (L) des Quaders eine an die Form der
Oberflache des Werkstiicks angepasste Anlageflache (5)
ausgebildet ist [sic],

dadurch gekennzeichnet, dass

das Werkstick (1; 21) zumindest in einem Abschnitt
davon die Form Zylinders aufweist, wobei die
Anlageflache (5) an die Form des Zylinders angepasst
ist;

wobei das Werkstiick (1; 21) mit der Sageleiste (2; 22)
so in der Drahtsadge gehalten wird, dass die
Kontaktfldche zwischen der Sdgeleiste und dem Werkstiick
im eingebauten Zustand ausschlieBlich auf einer Seite
der durch die Mittenladngsachse (M) des Werkstiicks und
ein Lot auf den Abschnitt des Drahtes (3; 23), der
durch das Werkstick (1; 21) bewegt wird, aufgespannten
Ebene (11; 31) liegt."

Die Anspriiche von Hilfsantrag 1 entsprechen den
unveranderten Ansprichen 1 bis 3 des Hauptantrags, d.h.
Anspruch 4 und die von ihm abhdngigen Anspriiche gemal

Hauptantrag wurden geldscht.

Umgekehrt entsprechen die Anspriiche von Hilfsantrag 2
dem unabhdngigen Anspruch 4 und seinen abhangigen
Anspriichen gemal Hauptantrag (abgesehen von einer
Umnummerierung der Anspriiche und ihrer Rickbezige),
d.h. die Anspriiche 1 bis 3 des Hauptantrags wurden

gelodscht.
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Die flir die Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdefiihrerin konnen wie folgt zusammengefasst

werden.

Zur Zulassung der Antrdge in das Verfahren

Die Antrage seien zuzulassen, da sie lediglich als
Reaktion auf Einwdande der Kammer vorgelegt worden seien

und keine neue Erfindung zum Gegenstand hatten.

Zu Artikel 123(2) EPU - Hauptantrag

Der gednderte unabhangige Anspruch 1 beruhe auf der
Kombination der urspriinglichen Anspriiche 1, 2, 3, 6, 9
und 11. Dariiber hinaus offenbare die Beschreibung im
ersten Absatz der Seite 1 und in den ersten drei Zeilen
der Seite 4, sowie die gesamte Figurenbeschreibung,
insbesondere Figuren 1 bis 3, dass die erfindungsgemale
Sageleiste in dem erfindungsgemdBen Verfahren zum
Trennen eines Werkstlicks in einer Drahtsdge, welche
respektive den urspriinglichen Anspriichen 1 (Sageleiste)
und 6 (Verfahren) entsprachen, verwendet wirde. Flir den
Fachmann sei folglich durch jede dieser Fundstellen fir
sich genommen offenbart, dass das Verfahren gemal
urspringlichem Anspruch 6 mit einer erfindungsgemaBen
Sdgeleiste gemal Anspruch 1 durchgefithrt werde. Die in
der Antwort auf die Mitteilung der Kammer genannte
Passage der Beschreibung auf Seite 7, erster
vollstandiger Absatz, sei hingegen fir die Offenbarung
der Kombination der urspringlichen Anspriiche 1 und 6

nicht zu beriicksichtigen.

Der geadnderte unabhangige Anspruch 4 beruhe auf der
Kombination der urspriinglichen Anspriiche 2, 3, 6, 11
und 14, ebenfalls im Zusammenhang mit den genannten

Passagen der Beschreibung. Die Merkmale des
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urspringlichen Anspruchs 1 seien dabei implizit
ebenfalls alle im vorliegenden Anspruch 4 definiert.
Der Ausdruck "befestigt ist" impliziere, dass das
Werkstiick, das befestigt ist, auch gehalten werde, wie
im urspringlichen Anspruch 1 definiert. Der letzte Satz
des ersten Absatzes von Seite 12 der urspringlich
eingereichten Beschreibung mache dariiber hinaus klar,
dass das Merkmal "asymmetrisch" des urspriinglichen

Anspruchs 1 im Anspruch 4 nicht definiert werden misse.

Zu den Hilfsantrdgen 1 und 2

Grundlage fiur die Offenbarung des jeweiligen
unabhdngigen Anspruchs seien die Passagen, auf die
hinsichtlich der entsprechenden Anspriiche des

Hauptantrags hingewiesen wurde.

Entscheidungsgrinde

1. Der Hauptantrag und die Hilfsantrdge 1 und 2 wurden in
der mindlichen Verhandlung und somit nach Ablauf der
Frist zur Einreichung der Beschwerdebegriindung
vorgelegt. Sie stellen folglich eine Anderung des
Vorbringens der Beschwerdefiihrerin dar. Unabhéangig
davon, ob die Anderungen durch Einwdnde der Kammer
veranlasst waren, liegt es im Ermessen der Kammer gemadB
Artikel 13(1) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (VOBK), die Anderung des Vorbringens,
hier den Hauptantrag und die Hilfsantrdage 1 und 2, zum
Verfahren zuzulassen. Zumindest aus Grinden der
Verfahrensdkonomie, welches eines der in dieser
Bestimmung genannten Kriterien ist, die bei der
Ausibung des Ermessens berlicksichtigt werden, sollten

die vorgenommenen Anderungen prima facie in dem Sinne
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gewdhrbar sein, dass sie die bestehenden Einwande

beheben ohne neue hervorzurufen.

Die vorgelegten geanderten Anspruchssatze sind
allerdings prima facie nicht gewadhrbar, da sie
zumindest das Erfordernis des Artikels 123 (2) aus unten

angegebenen Griinden nicht erfillen.

Hauptantrag - Anspruch 1

Der Satz urspringlich eingereichter Anspriche umfasst
finf unabhadngige Anspriiche 1, 6, 15, 17 und 18. Von
diesen hat der urspringliche unabhangige Anspruch 1
eine "Sdgeleiste zum Befestigen eines Werkstiicks in
einer Drahtsédge" zum Gegenstand und der unabhangige
Anspruch 6 ein "Verfahren zum Trennen eines Werkstilicks
in einer Drahtsage", bei dem die Verwendung einer
(allgemeinen) Sageleiste definiert wird, ohne
allerdings irgendeines der in den Anspriichen 1 bis 5
definierten Merkmale einer Sageleiste anzugeben. Die
unabhédngigen Anspriiche 15 und 17 sind auf zwei
Ausfiihrungsformen einer Drahtsdge gerichtet, die neben
weiteren Merkmalen der Drahtsdge ebenfalls auf eine
(allgemeine) Ségeleiste Bezug nehmen. Ein weiterer
unabhédngiger Anspruch 18 ist auf eine Scheibe aus einem
poly- oder einkristallinem Material gerichtet, ohne
eine Sdgeleiste oder Drahtsdge zu erwahnen. Die
einzelnen unabhdngigen Anspriiche und ihre abhdngigen
Anspriiche enthalten keine Riickbeziige auf die jeweils
anderen unabhdngigen Anspriiche und deren abhangige

Anspriche.

Der unabhangige Anspruch 1 gemal Hauptantrag beruht,
wie von der Beschwerdefithrerin vorgetragen, auf dem
urspringlichen Verfahrensanspruch 6 wobei neben der

Hinzufiigung der Merkmale der abhangigen
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Verfahrensanspriche 9 und 11, die im urspringlichen
Anspruch 6 allgemein definierte Sageleiste weiter durch
die Merkmale der urspringlichen Anspriiche 1, 2 und 3

spezifiziert wurde.

Es ist unbestritten, dass der urspriingliche unabhangige
Verfahrensanspruch 6, der zwar, wie zuvor schon
angedeutet, auf eine Sageleiste und die Befestigung des
Werkstliicks an dieser Bezug nimmt, weder die Merkmale
der Sageleiste des urspriinglichen Anspruchs 1 oder
seiner abhangigen Anspriiche 2 und 3 definiert, noch
einen expliziten Rickbezug auf diese aufweist. Damit
ist durch die urspriinglichen Anspriiche allein der
Gegenstand des vorliegenden unabhangigen

Verfahrensanspruchs 1 nicht offenbart.

Es stellt sich also die Frage, ob die urspringlich
eingereichten Anmeldungsunterlagen in ihrer Gesamtheit
den Gegenstand von Anspruch 1 offenbaren, insbesondere
also ein Verfahren zum Trennen eines Werkstiicks in
einer Drahtsdge mit den Merkmalen des urspringlichen
Anspruchs 6 bei dem eine Sageleiste mit den Merkmalen

der urspriinglichen Anspriiche 1 bis 3 verwendet wird.

In den von der Beschwerdefiihrerin genannten Passagen
der urspriinglich eingereichten Anmeldungsunterlagen
konnte die Kammer allerdings keine Grundlage fir ein

solches Verfahren finden.

Im ersten Absatz auf Seite 1 heilt es: "Die Erfindung
betrifft ein Verfahren zum Trennen eines Werkstiicks,
insbesondere eines Einkristalls, in einer Drahtsage,
sowie eine Drahtsiage, eine Sadgeleiste zum Durchfiithren
dieses Verfahrens, und eine Halbleiterscheibe." Dieser
allgemeinen Aussage kann der Fachmann keine Information

dariiber entnehmen, welche spezielle
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Merkmalskombinationen oder Kombination von Anspriichen
als "die Erfindung" zu verstehen sein kdnnte,
insbesondere keine Informationen, wonach das Verfahren
gemal dem urspringlichen Anspruch 6 mit der
spezifischen Sageleiste mit den Merkmalen des
urspringlichen Anspruchs 1 und denen der abhangigen

Anspriche 2 und 3 durchgefihrt werde.

Auch aus der Passage auf Seite 4, Zeilen 1 bis 3, kann
der Fachmann einen solchen Gegenstand nicht eindeutig
und zweifelsfrei herleiten. Vollstdndig im Zusammenhang
heiRt es dort (der Text in eckigen Klammern stammt wvon
Seite 3): "[Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung
ein Verfahren zum Trennen eines Werkstiicks in einer
Drahtsdge bereitzustellen, bei dem die Schnittflidchen
mbéglichst glatt und ohne Riefen sind. Weiter ist es
Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine] Drahtsdge und
eine Sdgeleiste bereitzustellen, mit denen das
erfindungsgemale Verfahren zum Trennen eines Werkstiicks
in einer Drahtsage durchgefihrt werden kann." Abgesehen
davon, dass dieser Abschnitt die zu losenden Aufgaben
angibt und somit an sich keinen Offenbarungsgehalt
hinsichtlich der Merkmale aufweist, die diese Aufgaben
losen, ist die Kammer nicht iberzeugt von der
Interpretation der zitierten Passage auf Seite 4 durch
die Beschwerdefiihrerin. Der Beschwerdefithrerin nach
ergebe sich namlich aus der Verwendung der Praposition
"in" am Ende des Nebensatzes, dass die Drahtsdge selbst
vom Fachmann nicht als (wesentlicher) Teil der
Erfindung angesehen werde und er somit den Plural-Dativ
"[mit] denen" im Singular (" [mit] der") lesen wlrde, so
dass sich der Nebensatz am Ende des Zitats folglich nur
auf die S&geleiste bezbdge, diese also vom Fachmann als
allein fir das erfindungsgemable Verfahren wesentlich
erkannt werde. Dem kann die Kammer nicht zustimmen, da

diese Interpretation zum einen von dem normalen
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Wortsinn abweicht, ohne dass ein Grund erkennbar ware,
warum der Fachmann dies so lesen sollte; der Nebensatz
hat auch bei wortwdrtlicher Auslegung einen Sinn, der
nicht im Widerspruch zum Rest der Offenbarung steht,
namlich dass das Trennen des Werksticks in einer
Drahtsdge durchgefihrt wird, was nicht ausschlielt,
dass diese auch Teil der Erfindung ist. Folgt man
auBerdem der Interpretation des Begriffs "Erfindung"
oder "erfindungsgemal" durch die Beschwerdefiithrerin als
denjenigen Gegenstand bezeichnend, der in den
(urspringlichen) unabhadngigen Anspriichen definiert ist,
so wlirde der Fachmann dementsprechend den Gegenstand
der unabhdngigen Anspriiche 15 und 17, namlich eine
Drahtsédge, ebenso als zur Erfindung gehdrend erkennen.
Die entsprechenden Merkmale der Drahtsdge sind aber

nicht im vorliegenden Anspruch 1 definiert.

Wahrend die urspringlich von der Beschwerdefiihrerin
genannte Passage auf Seite 7 der Beschreibung ein
spezielles Ausfihrungsbeispiel betrifft und somit, wie
auch der Beschwerdefihrerin in der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer zugestanden, nicht als

Of fenbarungsquelle fir den Gegenstand von Anspruch 1
dienen kann, lassen auch die allgemeine
Figurenbeschreibung sowie die Figuren 1 bis 3 selbst,
auf die die Beschwerdefiihrerin im Besonderen verwies,
keinen anderen Schluss zu. Die Figurenbeschreibung im
Ubergang der Seiten 5 und 6 offenbart "[w]eitere
Merkmale und ZweckmaBRigkeiten der Erfindung" anhand
zwelier Ausfihrungsbeispiele (vgl. den Absatz auf Seite
5 unmittelbar vor "Von den Figuren zeigen:"), die dann
auf den folgenden Seiten im Detail beschrieben werden.
Dort sind die im Anspruch 1 definierten Merkmale nur im
Zusammenhang mit weiteren weitere Merkmalen, z. B. der
Merkmale der Drahtsage, offenbart, die nicht in

Anspruch 1 angegeben sind.
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Die Kammer konnte auch durch eigene Ermittlungen keine
Offenbarung flir die Kombination der urspringlichen
Anspriiche 1 und 6 in den eingereichten
Anmeldungsunterlagen finden. Der Gegenstand wvon
Anspruch 1 geht deshalb tber den Inhalt der
urspringlich eingereichten Anmeldungsunterlagen hinaus,

entgegen dem Erfordernis des Artikels 123(2) EPU.

Hauptantrag - Anspruch 4

Anspruch 4 beruht nach Angabe der Beschwerdefiithrerin
auf einer Kombination des urspriinglichen
Verfahrensanspruchs 6 mit seinen abhadngigen Anspriichen
11 und 14 und den die Sageleiste betreffenden
Anspriichen 2 und 3, wobei die Merkmale des
urspringlichen Anspruchs 1 als implizit definiert
angesehen werden sollten, und auf den bereits oben
erwahnten Passagen sowie dem letzten Satz des ersten
Absatzes auf Seite 12. Selbst wenn man der
Beschwerdefiihrerin dahingehend folgen wiirde, dass die
Passage auf Seite 12 als Offenbarung dafliir angesehen
werden kann, dass das im urspringlichen Anspruch 1
definierte Merkmal "[Querschnittsfldche der Sageleiste]
asymmetrisch" nicht im Anspruch 4 definiert werden
muss, und dass auch die lbrigen Merkmale des
urspringlichen Anspruchs 1 implizit definiert waren, so
ergibt sich aus entsprechenden Griinden wie oben
angegeben, dass die Kombination der Verfahrensmerkmale
gemdl dem urspringlichen Anspruch 6 mit den Merkmalen
der Sageleiste nach Anspriichen (1,) 2 und 3 aus den von
der Beschwerdefiihrerin genannten Passagen der
Beschreibung und den Figuren nicht eindeutig und
zweifelsfrei herleitbar ist. Folglich geht auch der
Gegenstand des Anspruchs 4 iber den Inhalt der

Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung
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hinaus, so dass auch dieser Anspruch das Erfordernis
des Artikels 123 (2) EPU nicht erfullt.

Anspriiche 1 und 4 des Hauptantrags sind somit zumindest
aus diesen Grinden nicht prima facie in obigem Sinne
gewdhrbar, so dass der Hauptantrag nicht zum Verfahren
zugelassen werden kann (Artikel 13 (1) VOBK).

Hilfsantrdage 1 und 2

Hilfsantrag 1 ist beschrankt auf Anspriiche 1 bis 3 des
Hauptantrags. Die Beschwerdefiihrerin hat auf die
hinsichtlich des Hauptantrags vorgetragenen Argumente
verwiesen. Diese konnten die Kammer aus oben angegeben
Grinden nicht tberzeugen. Folglich ist auch Anspruch 1
von Hilfsantrag 1 zumindest aus diesen Griinden prima
facie nicht gewahrbar, so dass Hilfsantrag 1 auch nicht

zum Verfahren zugelassen werden konnte.

Entsprechendes gilt fir Hilfsantrag 2, der beschrankt
ist auf Anspruch 4 und seine abhadngigen Anspriiche gemal

Hauptantrag.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



