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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Mit der am 14. Januar 2013 zur Post gegebenen
Zwischenentscheidung wurde festgestellt, dass unter
Beriicksichtigung der von der Patentinhaberin im
Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen gemiB dem
damals geltenden Hilfsantrag 2 das europaische Patent
Nr. 2 121 229 und die Erfindung, die es zum Gegenstand

hat, den Erfordernissen des Ubereinkommens geniigen.

Die Beschwerdefiihrerin 1 (Patentinhaberin) und die
Beschwerdefiithrerin 2 (Einsprechende) haben gegen diese
Entscheidung form- und fristgerecht Beschwerde

eingelegt.

Am 6. Dezember 2016 fand eine miindliche Verhandlung
vor der Beschwerdekammer statt. Wegen der Einzelheiten
deren Verlaufs wird auf das Sitzungsprotokoll Bezug

genommen.

Am Ende der miindlichen Verhandlung war die Antragslage

wie folgt:

Die Beschwerdefiihrerin 1 beantragte
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
die Aufrechterhaltung des Patents in gednderter
Fassung auf der Basis eines der mit Schriftsatz wvom
3. November 2016 als Hauptantrag und Hilfsantrag 1
eingereichten Anspruchssatze sowie
die Zuriickweisung der Beschwerde der
Beschwerdefithrerin 2 (vorgelegt als Hilfsantrag 2
mit Schriftsatz vom 3. November 2016, identisch mit
der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen

Fassung des Patents).



Iv.

VI.
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Die Beschwerdefiihrerin 2 beantragte
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
den Widerruf des europaischen Patents, sowie
die Zurickweisung der Beschwerde der

Beschwerdefihrerin 1.

Fir die vorliegende Entscheidung haben die folgenden

Entgegenhaltungen eine Rolle gespielt:

Dl1: DE-A-10 2005 016953;
D4: WO-A-2006/089753.

Patent in erteilter Fassung

Das Patent in erteilter Fassung umfasst einen auf ein
Sageband gerichteten unabhangigen Gegenstandsanspruch 1
mit von diesem abhangigen Unteranspriichen 2 bis 15,
sowie einen auf die Herstellung eines Sagebandes
gerichteten unabhdngigen Verfahrensanspruch 16 mit wvon

diesem abhangigen Unteranspriichen 17 bis 24.

Hauptantrag:

Die unabhdngigen Anspriiche des Hauptantrags lauten wie

folgt:

Anspruch 1:

"Sageband aus Stahl fiir eine Bandsdgemaschine mit einem
Bandriicken (Br) und mit einer daran angeordneten
Zahnreihe die mehrere Zahne (20) aufweist, wobei die
Ursprungs Zahnform (10) dreieckfdrmig ist mit einer
Zahnbasis mit der Zahnbreite (b) und mit der Zahnspitze
(1) mit einer ersten Zahnhohe (hl), derart dass die
Zahnspitze (1) die Zahnbreite (b) in Bandlaufrichtung
(L) nicht tberragt, wobei der in der Laufrichtung (L)

vorne liegende Schenkel des Dreiecks die Spanflache (2)
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und der hintere Schenkel die Freiflache (3) des Zahnes
(10, 20) bildet, wobei die Spanflache (2) gegeniiber der
Senkrechten zur Basis und zum Bandricken (Br) einen

Spanwinkel (y) bildet, dadurch gekennzeichnet, dass die

Zahnspitze (1) des Dreiecks abgerundet abgetragen ist

und als abgerundeter Zahnkopf (4) ausgebildet ist mit

einer reduzierten zweiten Zahnhodhe (h2) welcher

beabstandet ist von der Basis des Dreiecks mit der
Zahnbreite (b) (Merkmal 1.5), und dass mindestens im

Bereich des Zahnkopfes (4) eine Hartstoffbeschichtung
die Schneidflache, gebildet aus dem Zahnkopf (4), der
Spanflache (2) und der Freiflache (3), mindestens

teilweise bedeckt und dass mindestens ein Teil der

Lange der urspriinglichen Spanflache (2) des Dreieckes,

mindestens in einem Teilabschnitt vom Zahnkopf (4) weg

in Richtung gegen die Basis, weiter geneigt ist um

einen zusatzlichen effektiven Spanwinkel (yerf) und

dieser Winkel im Bereich von 0° bis 20° liegt (Merkmal
1.8)."

Die Merkmalsbezeichnungen "Merkmal 1.5" und "Merkmal

1.8" wurden von der Kammer hinzugefiigt (die
Unterstreichung hebt die zugehdrigen Merkmale hervor).
Sie entspricht der von den Parteien in der miindlichen

Verhandlung verwendeten Zuordnung.

Anspruch 16:

"Verfahren zur Herstellung eines Sa&gebandes aus Stahl
fir eine Bandsdgemaschine gemédss einem der den
Ansprichea 1 bis 15 mit einem Bandriicken (Br) und mit
einer daran angeordneten Zahnreihe die mehrere Zahne
(20) aufweist, wobei die Ursprungs Zahnform (10)
dreieckfdrmig ist mit einer Zahnbasis mit der
Zahnbreite (b) und mit der Zahnspitze (1) mit einer
ersten Zahnhohe (hl), derart dass die Zahnspitze (1)
die Zahnbreite (b) in Bandlaufrichtung (L) nicht
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iberragt, wobei der in der Laufrichtung (L) wvorne
liegende Schenkel des Dreiecks die Spanflache (2) und
der hintere Schenkel die Freiflache (3) des Zahnes (10,
20) bildet, dadurch gekennzeichnet, dass die Zahnspitze
(1) des Dreiecks mit der ersten Zahnhohe (h2) mit einem
abrasiven Biurstverfahren zur Formgebung abgetragen wird
bis ein abgerundeter Zahnkopf (4) in der gewilinschten
Form entsteht mit einer reduzierten zweiten Zahnhohe
(h2) beabstandet von der Basis des Dreiecks mit der
Zahnbreite (b), und dass nach der mechanischen
Bearbeitung mindestens ein Teil der Schneidfléche, am
Zahnkopf (4), der Spanfldche (2) und der Freifléache

(3), mit einer Hartstoffbeschichtung versehen wird."

Die in Anspruch 16 des Hauptantrags im Vergleich zum
erteilten Anspruch 16 durchgefiihrte Anderung ist durch

Unterstreichen bzw. Durchstreichen gekennzeichnet.

Hilfsantrag 1:

Der unabhangige Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags

entspricht Anspruch 1 des Hauptantrags.

Der unabhangige Verfahrensanspruch des ersten
Hilfsantrags hat flir diese Entscheidung keine Rolle

gespielt (Anspruch 16)

Hilfsantrag 2:

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 2 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 gemal Hauptantrag und Hilfsantrag 1 durch
das hinzugefigte Merkmal, wonach der zusatzliche

effektive Spanwinkel (yersf)

"im Bereich von 4° bis 10° liegt."
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Das entsprechende Merkmal wonach "mindestens ein Teil
der Lange der urspringlichen Spanflache (2) des
Dreieckes, mindestens in einem Teilabschnitt wvom
Zahnkopf (4) weg in Richtung gegen die Basis, weiter
geneigt ist um einen zusadtzlichen effektiven Spanwinkel

(Yerf) und dieser Winkel im Bereich von 4° bis 10°

liegt" wird im Folgenden als Merkmal 1.8' bezeichnet.

Der unabhédngige Verfahrensanspruch 15 des
Hilfsantrags 2 hat flir diese Entscheidung keine Rolle
gespielt.

Zur Stitzung ihres Antrags hat Beschwerdefiithrerin 2 im

Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag - Verletzung von Artikel 123 (3) EPU

Anspruch 16 des Patents in erteilter Fassung sei
eindeutig auf alle Gegenstandsanspriche zuriickbezogen
gewesen. Der Anspruchswortlaut lieBe diesbeziiglich
keinerlei andere Auslegung zu. Anspruch 16 des
Hauptantrags dagegen sei nur auf einen der Anspriiche
1-15, d.h. beispielsweise nur auf den
Gegenstandsanspruch 1, rickbezogen. Dies stelle eine
den Schutzbereich des Anspruchs erweiternde Anderung,

und somit eine Verletzung des Artikels 123(3) EPU, dar.

Eine derartige, den Schutzbereich des
Verfahrensanspruchs erweiternde Anderung kénne auch
nicht als durch einen Einspruchsgrund verursacht
angesehen werden, insbesondere nicht durch die von der
Beschwerdefiithrerin 1 angefiithrten Einspruchsgriinde nach
Artikel 100a) EPU, Neuheit und erfinderischen
Tdtigkeit. Um die Erfordernisse der Regel 80 EPU zu
erfillen misse zumindest theoretisch die Mdglichkeit

bestehen, dass die Anderung kausal durch einen
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Einspruchsgrund verursacht sei. Dies sei jedoch bei der

in Anspruch 16 durchgefiihrten Anderung nicht der Fall.

Der Hauptantrag sei daher nicht gewdhrbar.

Hilfsantrdge 1 und 2 - Mangelnde Neuheit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 werde
sowohl durch die Offenbarung der D1, als auch der D4
neuheitsschadlich vorweggenommen. Streitig seien dabei
lediglich die Merkmale 1.5 und 1.8 bzw. 1.8'".

Beziiglich des Merkmals 1.5 offenbare D1 in Paragraph
[0033], dass die Zahnreihe vor dem Aufbringen der
Beschichtung zum Entfernen von Graten geblirstet oder
mit relativ geringem Druck kugelgestrahlt werde. Statt
des Grates weise der jeweilige Zahn nach der
Bearbeitung einen kleinen Radius auf. Im Falle des
Birstens konne dabei eine umlaufende Blirste verwendet
werden, die das auf dem Coil aufgewickelt Sageband -
vgl. diesbeziiglich D1, Abbildung 4 - birstet.
Entgratet, d.h. geblirstet, werde ilberall dort, wo bei
der Herstellung z. B. durch Stanzen ein Grat entstanden
sei, d.h. insbesondere an der Spitze des Zahnes. Auch
kénne bei einem Blirsten am Coil bzw. bei einem
Kugelstrahlen nicht zwischen verschiedenen Kanten der
Zahne unterschieden werden. Der in Paragraph [0033]
explizit erwahnte "kleine Radius" befinde sich somit
unter anderem an der Zahnspitze des Dreiecks, welche
daher abgerundet abgetragen und als abgerundeter
Zahnkopf ausgebildet sei, mit einer reduzierten
Zahnhohe im Vergleich zur Ursprungszahnform. Merkmal

1.5 sei somit in D1 offenbart.

Hinsichtlich des Merkmals 1.8 sei zu beachten, dass zum

einen ein effektiver zusdtzlicher Spanwinkel von 0°
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explizit beanspruchte sei. In diesem Fall gebe es
keinen zusatzlich vom Zahnkopf weg in Richtung gegen
die Basis weiter geneigten Teil der Lange der
urspringlichen Spanflache.

Zum anderen umfasse der Anspruch Ausfiihrungsformen, bei
denen nicht nur ein Teil, sondern die gesamte
Spanflache weiter in Richtung gegen die Basis geneigt
sei. Dies ergebe sich sowohl aus dem doppelten
"mindestens" in Merkmal 1.8 bzw. 1.8', als auch aus dem
abhdngigen Anspruch 6 (Hilfsantrag 1) bzw. 5
(Hilfsantrag 2), gemal denen der geneigte Teilabschnitt
entlang der Spanfliche gemessen von 0 mm bis hochstens
zur Basis des Zahnes reiche. In einer solchen
Ausfihrungsform sei der Winkel vyg¢f nicht beurteilbar,
da dieser relativ zur urspringlichen Spanflache, d.h.
relativ zur Spanflache des Ursprungszahns definiert
sei, welche jedoch am eigentlichen Gegenstand nicht
vorhanden sei. Das Merkmal des zusédtzlichen effektiven
Spanwinkels milsse daher zur Beurteilung der Neuheit bei
beiden Hilfsantragen auBer Acht gelassen werden. In
Hinblick auf eine von den Merkmalen 1.8 und 1.8'
erfasste, einzige geneigte Spanflache sei das Merkmal
somit durch die durchgehende, aus einem Schenkel der
Dreieckzahne bestehende Spanfldche gemal D1, Figur 3

vorweggenommen.

Damit seien Anspruch 1 des ersten und des zweiten

Hilfsantrags von D1 und D4 neuheitsschadlich getroffen.

Zur Stitzung ihres Antrags hat die Beschwerdefiihrerin 1

im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag Artikel 123 (3) EPU

Der erteilte Anspruch 16 konne auf zwei verschiedene

Arten gelesen werden. Die Formulierung "gemalB den
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Ansprichen 1-15" beinhalte einerseits die Lesart "gemalB
Anspruch 1 und Anspruch 2 und ... Anspruch 15", sowie
andererseits die Lesart "gemal Anspruch 1 oder Anspruch
2 oder ... Anspruch 15". Da im erteilten Anspruch
grammatikalisch beide Moglichkeiten angelegt gewesen
seien, konne die Festlegung auf eine dieser
Mbéglichkeiten keine Erweiterung des Schutzbereichs
bewirken. Die Anderung verletzte daher nicht die
Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPU.

Die Beschwerdefihrerin 1 habe das Patent unter den
Einspruchsgriinden nach Artikel 100 a) EPU, Neuheit und
erfinderische Tatigkeit angegriffen und sich im
Verfahren auf die Bedeutung der Auslegung des Wortlauts
des Anspruchs 16 eingelassen. Daher sei die in
Anspruch 16 durchgefithrte Anderung als durch einen
Einspruchsgrund veranlasst anzusehen und nach Regel 80

EPU zuldssig.

Hilfsantrdge 1 und 2 - Neuheit

Weder Merkmal 1.5 noch Merkmal 1.8 bzw. 1.8' seien in
D1 und D4 offenbart.

Zum einen seil nicht eindeutig ausgesagt, welche Kante
entgratet werden solle. Der in D1, Paragraph [0033]
erwdhnte "kleine Radius" konne daher durchaus an der
seitlichen Kante und nicht an der Zahnspitze entstehen.
AuBerdem lehre Paragraph [0015] der Patentschrift
explizit, dass die Ublichen einfachen Burstverfahren
Sageblatter zwar entgrateten, jedoch keine Abtragung
der Zahnform in der beanspruchten Art und Weise
erlaubten, wie sie zur Verbesserung der Lebensdauer und
der Reproduzierbarkeit der Bandqualitat erforderlich
ware. Dies seil nur mit den in der Patentschrift

offenbarten, speziellen abrasiven Blirstverfahren
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mbéglich. Daher ergebe das in D1 offenbarte, einfache
Birsten zum Entgraten keinesfalls die beanspruchte,
abgerundet abgetragene Zahnspitze. Insbesondere lehre
D1 explizit die Ausbildung eines kleinen Radius, d.h.
eine Rundung wie beansprucht solle gerade vermieden

werden. Merkmal 1.5 sei somit in D1 nicht offenbart.

Weiterhin sei die Existenz eines zusatzlichen
effektiven Spanwinkels beansprucht, wobei das Wort
"zusatzlich" zwingend die Existenz eines ersten
Spanwinkels erfordere. Der Anspruch sei daher so
auszulegen, dass eine Ausfihrungsform mit einer
durchgehenden Spanfldche nicht unter den Anspruch
falle. Dies konne gegebenenfalls durch Streichen des
abhangigen Anspruchs 6 (Hilfsantrag 1) bzw. 5
(Hilfsantrag 2) deutlicher gemacht werden. Aus dem Wort
"zusdtzlich" folge weiterhin, dass der beanspruchte
zusdtzliche effektive Spanwinkel den Wert 0° nicht
annehmen koénne, da es sich ja dann gerade nicht um
einen zusatzlichen effektiven Spanwinkel handele. Eine
von einer einfachen, aus einem Schenkel eines
Dreieckzahns gebildete Spanfldche, wie in D1 und D4
gezeigt, falle daher nicht unter Merkmal 1.8 bzw. 1.8".

Da die Merkmale 1.5 und 1.8 bzw. 1.8' in D1 und D4
nicht gezeigt seien, sei der Gegenstand des Anspruchs 1
sowohl des ersten, als auch des zweiten Hilfsantrags

neu.
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Entscheidungsgrunde
1. Hauptantrag - Artikel 123 (3), Regel 80 EPU

1.1 Anspruch 16 des Patents in erteilter Fassung ist
gerichtet auf ein "Verfahren zur Herstellung eines
Sagebandes aus Stahl fur eine Bandsagemaschine gemal
den Anspruchen 1 bis 15...". Anspruch 16 gemal
Hauptantrag ist dagegen gerichtet auf ein "Verfahren
zur Herstellung eines Sagebandes aus Stahl fir eine
Bandsdgemaschine gemédR einem der Ansprichen 1 bis
15...".

Die Kammer stimmt der Beschwerdefithrerin 2 dahingehend
zu, dass die Formulierung wie erteilt nicht ein
Verfahren zur Herstellung eines entsprechenden
Sdgebandes allein mit den in Anspruch 1 definierten
Merkmalen umfasste, ohne dass das herzustellende
Sageblatt zugleich auch die in allen weiteren

Gegenstandsanspriichen definierten Merkmale umfasste.

1.2 Artikel 123 (3) EPU

Zur Beurteilung des "Schutzbereiches" kommt es jedoch
auf den gesamten durch die Anspriiche in der erteilten
Fassung festgelegten Schutz an und nicht unbedingt auf
den Schutz, der durch den Wortlaut jedes einzelnen
Anspruchs in der erteilten Fassung abgesteckt wird
(vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 8. Auflage
2016, Kap. II.E.2.2).

Dabei verleiht nach standiger Rechtsprechung ein
Erzeugnisanspruch allen Verfahren zur Herstellung des
Erzeugnisses Schutz. So wird z.B. der Wechsel von einem
Erzeugnisanspruch zu einem Anspruch auf eine bestimmte

Methode zur Herstellung des Erzeugnisses als den
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dadurch verliehenen Schutz nicht erweiternd angesehen
(vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern, supra, Kap.
IT.E.2.6.3).

Anspruch 16 des Hauptantrags ist wie unter 1.1 gezeigt
zwar breiter als Anspruch 16 des Patents in erteilter

Fassung, sein Schutzbereich geht jedoch nicht iber den
Schutzbereich hinaus, den die Erzeugnisanspriiche 1-15

wie erteilt allen Verfahren zu ihrer jeweiligen

Herstellung verliehen.

Eine Verletzung der Erfordernisse des Artikels 123 (3)
EPU liegt somit nicht vor.

Regel 80 EPU

Im Einspruchs und Einspruchsbeschwerdeverfahren konnen
die Patentanspriiche geandert werden, soweit die
Anderungen durch einen Einspruchsgrund nach Artikel 100
EPU veranlasst sind, auch wenn dieser Grund vom

Einsprechenden nicht geltend gemacht wurde.

Die Beschwerdefiihrerin 1 hat vorgebracht, dass der
Einspruchsgrund der fehlenden Neuheit und der fehlenden
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 100 a) EPU i.V.m.
Artikel 54 bzw. 56 EPU) die Anderungen in Anspruch 16

veranlasst habe.

Dies ist aus folgenden Grinden nicht iberzeugend:

Die von der Beschwerdefiihrerin 2 vorgebrachten Einwande
unter Artikel 100 a) EPU waren und sind gegen die
Gegenstandsanspriiche gerichtet. Die Hinzufligung eines
zusatzlichen Merkmals in Anspruch 1 des Hauptantrags im
Vergleich zu Anspruch 1 des Patent in erteilter Fassung

ist daher als eine durch einen Einspruchsgrund
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veranlasste Anderung anzusehen. Aufgrund des in
Anspruch 16 definierten Ruckbezugs auf die
Gegenstandsanspriiche wird der auf das
Herstellungsverfahren gerichtete Anspruch sozusagen

automatisch in konsistenter Art und Weise angepasst.

Die vorgenommene Umformulierung des unabhdngigen
Anspruchs 16 ist jedoch keine Folge der unter Regel 80
EPU zul&dssigen im Vergleich zum erteilten Patent
durchgefiihrten Anderung der Gegenstandsanspriiche. Sie
kann auBerdem keinen Angriff unter Artikel 100 a)
i.V.m. Artikel 54 und 56 EPU gegen die
Gegenstandsanspriiche beheben, da sie diese nicht

verandert.

Auch mégliche, jedoch von der einsprechenden
Beschwerdefihrerin 2 nicht geltend gemachte Einwande
unter Artikel 100 a) i.V.m. den Artikeln 54 und 56 EPU
gegen den auf ein Verfahren zur Herstellung des
Sagebandes gerichteten Anspruch 16 selbst kdnnen
offensichtlich nicht eine den Gegenstand dieses

Anspruchs erweiternde Anderung veranlassen, da eine

solche den Gegenstand erweiternde Anderung die

genannten Einspruchsgriinde nicht ausrdumen kann.

Eine Veranlassung der Anderung durch weitere
Einspruchsgrinde wurde weder von der
Beschwerdefihrerin 1 vorgetragen, noch ist fir die

Kammer eine solche erkennbar.

Daher sind die Anderungen in Anspruch 16 nicht durch
einen Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPU veranlasst

und somit gemdB Regel 80 EPU nicht gewdhrbar.
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Hilfsantrage 1 und 2 - Neuheit

Unter den Parteien ist insbesondere streitig, ob die
Merkmale 1.5 und 1.8 bzw. 1.8' in D1 offenbart sind.

Diese werden daher zuerst diskutiert:

Merkmal 1.5:

D1 offenbart ein Sageband fiir eine Bandsdgemaschine mit
einer am Bandriicken angeordneten Zahnreihe mit mehreren

dreieckfdrmigen Zahnen (Figur 3).

Gemal Paragraph [0033] des Dokuments wird - um zu
vermeiden, dass eventuell an den Zahnen sich
befindliche Grate beim spateren Einsatz des Sagebandes
abbrechen - zumindest die Zahnreihe vor dem Aufbringen
der Beschichtung zum Entfernen von Graten geblirstet
oder mit relativ geringem Druck kugelgestrahlt. Nach
der Bearbeitung weist der jeweilige Zahn statt des
Grates einen kleinen Radius auf. Somit wurde, zumindest
im Bereich des "kleinen Radius" die dreieckige Zahnform
abgerundet abgetragen, d.h. sie bildet einen

abgerundeten Zahnkopf aus.

Die in Paragraph [0033] explizit offenbarten Arten der
Entgratung, namlich Kugelstrahlen oder die Verwendung
einer umlaufenden Blirste, die das auf dem Coil
aufgewickelt Sidgeband biirstet, kénnen zur Uberzeugung
der Kammer nicht zwischen verschiedenen Kanten
unterscheiden. Es werden somit zwangslaufig auch die an
der Spitze der dreieckfdrmigen Zahne befindlichen
Kanten zu einem kleinen Radius abgetragen, so dass sich
ein abgerundeter Zahnkopf mit einer reduzierten zweiten
Zahnhohe ausbildet, welcher beabstandet ist von der

Basis des Dreiecks mit der Zahnbreite (b).
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Die Beschwerdefiihrerin 1 hat vorgebracht, dass ein
normales Blirsten nicht zu der beanspruchten abgerundet
abgetragenen Zahnspitze fithre. Dies gelinge nur durch
ein spezielles abrasives Blrstverfahren, wie in

Paragraph [0015] der Patentschrift diskutiert.

Allerdings legt der Anspruch nicht fest, wie groB der
Radius sein, oder wie viel Material abgetragen werden
muss. Auch die in der Beschreibung genannte
Verbesserung der Lebensdauer oder die
Reproduzierbarkeit der Bandqualitat sind keine im
Anspruch definierten Merkmale. Sobald ein "kleiner
Radius" ausgebildet ist, weist die Zahnspitze eine
Rundung auf und ist somit abgerundet. Weiterhin ist der
Effekt eines Birstens oder Kugelstrahlens zwingend ein
Materialabtrag, wenn auch moglicherweise geringer als
bei dem speziellen abrasiven Blirstverfahren des

Patents.

Die in D1 ausgebildeten Zahne fallen daher unter
Merkmal 1.5.

Merkmal 1.8 und 1.8"

Anspruch 1 definiert den Gegenstand relativ zu einer
"Ursprungszahnform". Diese Ursprungszahnform hat eine
Hohe hl und einen Spanwinkel y. Relativ zu dieser
Ursprungszahnform ist die Spanflache wenigstens zum
Teil um den Winkel verr weiter geneigt, so dass sich
ein Spanwinkel dieser weiter geneigten TeilflAche von vy

+Veff €rgibt.

Die Formulierung des Merkmals 1.8 bzw. 1.8' ist dabei
so breit, dass auch ein weiteres Neigen der gesamten
Spanflache darunter fallt. Anspruchsgemal ist namlich

"mindestens ein Teil der Lange der urspringlichen
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Spanflache", d.h. moglicherweise auch die ganze

Spanflache, "mindestens in einem Teilabschnitt wvom

Zahnkopf weg in Richtung gegen die Basis", d.h. also
moglicherweise auch bis ganz zur Basis hin, weiter

geneigt um einen zusédtzlichen effektiven Spanwinkel.

Diese Interpretation steht in Einklang mit Anspruch 6
(Hilfsantrag 1) bzw. Anspruch 5 (Hilfsantrag 2), gemal
dem der geneigte Teilabschnitt "vorzugsweise im Bereich
von 0.00 bis 0.15mm und hochstens bis zur Basis des

Zahnes reicht".

Im Falle eines weiteren Neigens der gesamten Spanfléache
ist am Zahn selbst nur noch der Spanwinkel vy+vers
erkennbar. Die im Anspruch erwdhnte Ursprungszahnform
mit ihrer Spanflache, relativ zu der der zusatzliche
Spanwinkel verr zZU bestimmen ware, ist in diesem Fall
nur ein theoretisches Hilfskonstrukt zur Definition des
Anspruchsgegenstands, am Sageband selbst jedoch nicht
vorhanden. Der Fachmann kann somit weder die
Ursprungszahnform, noch den Winkel vyerr am Sadgeband

eindeutig bestimmen.

Das Anspruchsmerkmal, wonach der Winkel vyvefs in einem
bestimmten Bereich liegen muss, ist daher im vom
Anspruch umfassten Falle eines weiteren Neigens der
gesamten Spanfldche auBer Acht zu lassen (bezliglich der

Ursprungszahnform siehe Punkt 2.4).

Dies hat zur Folge, dass eine Dreieckszahnform, bei der
die Zahnspitze die Zahnbreite in Bandlaufrichtung nicht
Uberragt (wie in D1, Figur 3 offenbart), das Merkmal
1.8 bzw. 1.8' erfillt.

Die Beschwerdefihrerin 1 war der Ansicht, dass der

Begriff "zusatzlicher Spanwinkel" einen am Zahn
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vorhandenen ersten Spanwinkel erfordere, so dass ein
Zahn mit einer einzigen durchgehenden Spanflache nicht

unter den Anspruchswortlaut falle.

Dieser Interpretation kann sich die Kammer nicht

anschlieBen.

Zum einen macht der Begriff "zusatzlicher effektiver
Spanwinkel" relativ zur Spanflache des Ursprungszahns

- der ja im Anspruchswortlaut erwadhnt ist - durchaus
Sinn. Dass diese Spanfladche des Ursprungszahns am Zahn
letztlich nicht mehr vorhanden ist und der Winkel daher
am Zahn selbst nicht verifiziert werden kann, &andert
nichts an der grundsédtzlichen Sinnhaftigkeit des

Begriffs.

Zum anderen steht die Interpretation der
Beschwerdefilhrerin 1 in Widerspruch zu der die doppelte
Verwendung des Wortes "mindestens" umfassenden
Formulierung des unabhangigen Anspruchs 1, zum einen
Winkel von 0° explizit beinhaltenden Winkelbereich fiir
den Spanwinkel (in Merkmal 1.8) und zum Gegenstand des
abhangigen Anspruchs 6 (Hilfsantrag 1) bzw. Anspruchs 5
(Hilfsantrag 2).

Besteht eine solche Widersprichlichkeit, so ist das
Merkmal entsprechend breit auszulegen, so dass
Ausfihrungsformen mit einer einzigen geneigten
Spanflache als vom Anspruch umfasst anzusehen sind. Da
die Widersprichlichkeit bereits in der Formulierung des
Hauptantrags durch das doppelte "mindestens" angelegt
ist, koénnte sie durch Streichen der abhangigen
Anspriche 6 (Hilfsantrag 1) bzw. 5 (Hilfsantrag 2), wie
von der Beschwerdefiihrerin 1 als weitere mdgliche

Antragsanderung angeboten, nicht behoben werden.
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Weitere Merkmale

D1 offenbart unstreitig die weiteren Merkmale des

Anspruchs 1, namlich:

- Das Sageband flur eine Bandsagemaschine (D1, Paragraph
[0027]) besteht aus Stahl (Paragraph [0028])

- mit einem Bandriicken und mit einer daran angeordneten
Zahnreihe die mehrere Zahne aufweist (Paragraph [0028]

und Figur 3).

- Mindestens im Bereich des Zahnkopf bedeckt eine
Hartstoffbeschichtung die Schneidflache, gebildet aus
dem Zahnkopf, der Spanfldche und der Freifladche

mindestens teilweise (Paragraph [0029]).

Die im Anspruch weiter erwdahnte Ursprungs-Zahnform ist
am Zahn selbst nicht erkennbar (siehe Punkt 2.2 oben).
Sie stellt - wie erwahnt - lediglich ein theoretisches

Konstrukt zur Definition des Anspruchsgegenstands dar.

Es genigt zur Erfillung der entsprechenden
Anspruchsmerkmale daher, dass die in D1 offenbarte
Zahnform theoretisch aus einer dreieckigen Ursprungs-
Zahnform mit einer Zahnbasis und mit der Zahnspitze mit
einer ersten Zahnhohe hl, derart, dass die Zahnspitze
die Zahnbreite in Bandlaufrichtung nicht iberragt,
durch weiteres Neigen der gesamten Spanfldche und
abrundendes Abtragen des Zahnkopfes auf eine zweite

Zahnhohe h2 erhalten werden kann.

Dies ist fiir die in D1 offenbarten Z&hne der Fall: es
kann fir die in D1, Figur 3 gezeigten Zahne

offensichtlich immer eine (hypothetische) Spanflache
der Ursprungszahnform gewahlt werden, die von der am

Zahn real vorhandenen Spanfldche um mindestens 0° (bzw.
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im Falle des Hilfsantrags 2 um mindestens 4°) in
Richtung auf eine senkrecht zur Bandrichtung
befindlichen Flache (aber nicht idber diese
hinausgehend, damit die Zahnspitze die Zahnbasis in

Laufrichtung nicht iberragt) geneigt ist.

Dies wurde im Ubrigen von der Beschwerdefithrerin 1

nicht in Frage gestellt.

Damit sind alle Merkmale des Anspruchs 1 gemal den
Hilfsantrdgen 1 und 2 durch die Lehre von D1
neuheitsschadlich vorweggenommen. Da Anspruch 1 des
Hauptantrags wortgleich Anspruch 1 des Hilfsantrags 1
ist, trafe die Lehre von D1 auch diesen

neuheitsschadlich.

Die Beschwerdefihrerin 2 hat die Neuheitseinwande auch
auf D4 gestiitzt. In Anbetracht obiger Analyse zur
Offenbarung der D1 ist eine ausfihrliche Diskussion
dieser praktisch gleichwertigen Offenbarung (vgl. Figur

2 und Seite 11, vorletzter Absatz) nicht notwendig.

Aus den in den Punkten 1 bis 3 erldauterten Grinden
geniigt das Patent auch unter Bericksichtigung der von
der Beschwerdefithrerin 1 vorgenommenen Anderungen nicht

den Erfordernissen des Ubereinkommens.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

1) Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2) Das Patent wird widerrufen.
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