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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

VI.

Mit der am 23. April 2013 zur Post gegebenen
Entscheidung der Einspruchsabteilung wurde das

Europaische Patent Nr. 2 100 692 widerrufen.

Die Einspruchsabteilung war zur Auffassung gekommen,
dass der Gegenstand von Anspruch 1 nach dem Hauptantrag
und den damals geltenden Hilfsantrdgen II-IV nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. Hilfsantrag I

wurde nicht in das Verfahren zugelassen.

Hiergegen hat die Beschwerdefithrerin (Patentinhaberin)

frist- und formgerecht Beschwerde eingereicht.

Am 4. Juli 2017 fand eine miindliche Verhandlung vor der
Beschwerdekammer statt, beziiglich deren Inhalts auf das

Sitzungsprotokoll verwiesen wird.

Am Ende der miindlichen Verhandlung war die Antragslage

wie folgt:

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents in gednderter Fassung auf der Basis des
Hauptantrages, eingereicht mit Schriftsatz wvom

3. September 2013, des Hilfsantrages A, eingereicht
wahrend der mindlichen Verhandlung, oder der
Hilfsantradage I, IV, II und III, eingereicht mit
Schriftsatz vom 3. September 2013.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten die Zurlickweisung

der Beschwerde.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet (Loschungen

gegenlber dem erteilten Anspruch sind durchgestrichen,
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Hinzufigungen unterstrichen dargestellt)

"Bearbeitungsvorrichtung (1) zum Bearbeiten von
Werkstilicken, die bevorzugt zumindest teilweise aus
Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoff oder dergleichen
bestehen, mit:

einem Maschinenbett (10) und mindestens einer mit dem
Maschinenbett verbundenen Bearbeitungseinheit (4),
wobei das Maschinenbett (10) einen Grundkorper (12)
aufweist, der zumindest abschnittsweise aus
zementgebundenem Faserbeton besteht, —wobei—der

- ez 10 e . SR i1 (o0
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dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkorper (12)

mindestens ein einbetoniertes Stahlprofil (20)

aufweist, und dass der Grundkdérper (12) und/oder

zumindest ein Teil der Bearbeitungseinheit (4)
zumindest abschnittsweise aus Faserbeton mit

vorgespannten Bewehrungselementen besteht."

Anspruch 1 nach Hilfsantrag A ist gegeniber Anspruch 1
des Hauptantrags dahingehend gedndert worden, dass eine
"Bearbeitungsvorrichtung (1) zum Bearbeiten von
Werkstiicken, die bpeverzugt zumindest teilweise aus

Holz, Holzwerkstoffen, oder Kunststoff eoder—dergteichen
bestehen" beansprucht wird.

GemaR Anspruch 1 von Hilfsantrag I besteht der
Grundkdrper und/oder zumindest ein Teil der
Bearbeitungseinheit zumindest abschnittsweise aus

"hochfestem" Faserbeton mit vorgespannten

Bewehrungselementen.

Anspruch 1 von Hilfsantrag IV wurde weiter gegeniiber
Anspruch 1 des Hauptantrags durch das Merkmal

eingeschréankt, wonach "das Stahlprofil als Fihrung,
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Aufstandsflache, Krafteinleitungsbereich sowie
Biegezugelement flir den Grundkorper dient."

Anspruch 1 von Hilfsantrag II lautet:

"Verfahren zum Herstellen (12) einer
Bearbeitungsvorrichtung (1) zum Bearbeiten von
Werkstiicken, die bevorzugt zumindest teilweise aus
Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoff oder dergleichen
bestehen, mit:

einem Maschinenbett (10) und mindestens einer mit dem
Maschinenbett verbundenen Bearbeitungseinheit (4),

wobei das Maschinenbett (10) einen Grundkdrper (12)

aufweist, der zumindest abschnittsweise aus
zementgebundenem Faserbeton besteht, dadurch
gekennzeichnet, dass der Grundkdrper (12) mindestens

ein einbetoniertes Stahlprofil (20) aufweist, dass

der Grundkdérper (12) und/oder zumindest ein Teil der
Bearbeitungseinheit (4) zumindest abschnittsweise aus
Faserbeton mit vorgespannten Bewehrungselementen
besteht,

und dass der Grundkorper (12) mehrteilig derart
ausgefiihrt ist, dass er einen Basisabschnitt (14), der
im Wesentlichen aus zementgebundenem Faserbeton
besteht, und mindestens einen hiermit nachtrdglich
verbundenen Anschlussabschnitt (20') aufweist, mit den
Schritten:

Herstellen eines Basisabschnitts (14) aus Faserbeton,
Vorbereiten mindestens eines mit dem Basisabschnitt zu
verbindenden Anschlussabschnitts (16, 18; 20'),
Ausrichten des mindestens einen Anschlussabschnitts
(16, 18; 20'") in einer Referenzposition, Verkleben des

mindestens einen Anschlussabschnitts (16, 18; 20') mit



VII.

VIIT.
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dem Basisabschnitt (14)."

Folgende Dokumente sind in dieser Entscheidung erwahnt:

D2: US 3 800 636 A
D9: GB 2 071 635 A
El: DE 10 2005 046 963 Al

Die Beschwerdefihrerin argumentierte im Wesentlichen

wie folgt:

a) Hauptantrag

i) Artikel 123(2) EPU

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei der urspringlich
eingereichten Anmeldung entnehmbar. Insbesondere sei
die Kombination der Merkmale des Anspruchs im Paragraf
[0010] der veroffentlichten Anmeldung offenbart.

ii) Erfinderische Tatigkeit

D9 offenbare kein Stahlprofil. Die Rahmen 32 seien

nicht als Profil anzusehen.

D2 offenbare zwar Beton, aber keinen zementgebundenen
Faserbeton, wie beansprucht. Zudem seien die Profile 23

weder aus Stahl, noch seien sie einbetoniert.

AuBerdem seien vorgespannte Bewehrungselemente und
Faserbeton bisher nie zusammen verwendet worden. D9
stamme aus dem Jahr 1981 und D2 aus dem Jahr 1974.
Dennoch habe niemand auBer der Patentinhaberin bis zum
Einreichungstag die Idee gehabt, diese beiden
Technologien zu kombinieren. Dies zeige ein im Stand

der Technik bestehendes Vorurteil gegen die gemeinsame



IX.
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Verwendung von vorgespannten Bewehrungselementen mit

Faserbeton.

Daher sei es fir den Fachmann nicht offensichtlich
gewesen, die Lehren von D2 und D9 zu kombinieren.
AuBerdem konne selbst die Zusammenschau beider

Dokumente nicht zum Gegenstand von Anspruch 1 fihren.

b) Hilfsantrag A

Die Anderungen seien einfach zu verstehen und somit
wahrend der mindlichen Verhandlung problemlos

abzuhandeln. Der Antrag sei daher zuzulassen.

c) Hilfsantrag I

Die Einspruchsabteilung habe die falschen Kriterien
verwendet. Dass ein Gegenstand nicht recherchiert
worden sei, sei kein im Einspruchsverfahren giiltiger

Einwand. Der Antrag sei daher ebenfalls zuzulassen.

d) Hilfsantrag IV

Die aus D2 bekannten Profile dienten nicht als Fihrung,
Aufstandsflache, Krafteinleitungsbereich sowie

Biegezugelement fliir den Grundkorper, wie beansprucht.

e) Hilfsantrag II

Es gebe keinerlei Hinweis, den Grundkorper von D9 oder
D2 mehrteilig auszubilden. Damit sei erfinderisches
Zutun erforderlich, um zum Gegenstand von Anspruch 1 zu

gelangen.

Die Beschwerdegegnerinnen argumentierten im

Wesentlichen wie folgt:
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a) Hauptantrag

i) Artikel 123(2) EPU

GemaR urspringlicher Offenbarung (Paragraf [0010] der
verdoffentlichten Anmeldung) sei - wie wvon
Beschwerdefiithrerin III schriftlich vorgebracht - die
Verwendung von Bewehrungselementen durch den Einsatz
von Faserbeton entweder komplett zu vermeiden oder ihre
Notwendigkeit verringert. Eine Kombination wvon
Faserbeton und Bewehrungselementen sei daher nicht aus

der urspringlich eingereichten Anmeldung entnehmbar.
ii) Erfinderische Tatigkeit

Der Gegenstand von Anspruch 1 beruhe nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Hinblick auf die

Kombination der Lehren von D2 und D9 oder D9 und D2.

Ausgehend von D9:

D9 offenbare alle Merkmale von Anspruch 1, auBer der
vorgespannten Bewehrungselemente, insbesondere seien

die Rahmen 23 als Profile anzusehen, siehe Figur 9.

Die Bearbeitungsvorrichtung nach Anspruch 1
unterscheide sich von dieser bekannten Vorrichtung
dadurch, dass der Grundkdrper und/oder zumindest ein
Teil der Bearbeitungseinheit vorgespannte

Bewehrungselemente aufweise.

Die zu l&sende Aufgabe bestehe daher darin, eine
Bearbeitungsvorrichtung mit verbesserter Festigkeit

vorzuschlagen.
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D2 offenbare eine Bearbeitungsvorrichtung, bei der
vorgespannte Bewehrungselemente verwendet werden, um

Spannkrafte im Beton zu vermeiden (D2, Sp. 2, Z.37-44).

Es ware daher fiir den Fachmann offensichtlich gewesen,
diese Lehre in der aus D9 bekannten
Bearbeitungsvorrichtung zu verwenden, um die

obengenannte Aufgabe zu losen.

Ausgehend wvon D2:

D2 offenbare alle Merkmale von Anspruch 1 auBer

"Faserbeton".

Die zu ldsende Aufgabe bestehe daher darin, eine
Bearbeitungsvorrichtung mit verbesserter Festigkeit

vorzuschlagen.

Aus D9 (siehe S.1, 7Z. 33-37) sei es bekannt, Faserbeton

zu verwenden, um die Festigkeit zu verbessern.

Daher sei es fiir den Fachmann naheliegend, diese Lehre
in der aus D2 bekannten Vorrichtung zu verwenden, um

die oben genannte Aufgabe zu losen.

Dariliber hinaus sei kein technisches Vorurteil gegen die
Verwendung von Faserbeton in Verbindung mit
vorgespannten Bewehrungselementen ausreichend
nachgewiesen worden, da dies nach standiger
Rechtsprechung mit Fachliteratur belegt werde misse.
AuBerdem sei kein seit Langem bestehendes Bediirfnis

belegt worden.

b) Hilfsantrag A

Dieser Hilfsantrag sei zu spat eingereicht und stelle
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damit eine Uberraschung dar. Er solle daher nicht ins

Verfahren zugelassen werden.

c) Hilfsantrag I

Die Einspruchsabteilung habe die richtigen Kriterien
angewendet und ihr Ermessen korrekt ausgeiibt. Der
Antrag sei daher auch von der Kammer nicht ins

Verfahren zuzulassen.

d) Hilfsantrag IV

Das zusatzliche Merkmal von Anspruch 1 sei aus D2
bekannt. Daher beruhe der Gegenstand von Anspruch 1
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Wenn das
Profil 20 im Patent als Fihrung, Aufstandsflache,
Krafteinleitungsbereich sowie Biegezugelement fiir den
Grundkorper diene, wie von der Beschwerdefithrerin
wahrend der mindlichen Verhandlung vorgetragen, dann

misse dies auch fiur das Profil 23 wvon D2 zutreffen.

e) Hilfsantrag II

Der Gegenstand von Anspruch 1 beruhe nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Hinblick auf die Lehren von
D2 und D9 zusammen mit dem allgemeinen Fachwissen, wie
in El1 dargestellt, da der Fachmann keinerlei Anregung

habe, den Grundkdérper aus D2 mehrteilig auszubilden.
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Entscheidungsgriunde
1. Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPU

Paragraf [0010] der Anmeldung offenbart die Kombination
von Bewehrungselementen und Faserbeton. Es stimmt zwar,
dass Paragraf [0010] lehrt, dass durch die Verwendung
von Faserbeton weniger Bewehrungselemente gebraucht
werden bzw. vollstdndig auf solche Bewehrungselemente
verzichtet werden konnte. Jedoch bedeutet "weniger
Bewehrungselemente", dass immer noch Bewehrungselemente
im Faserbeton vorhanden sind. Daher erfiillt der

Hauptantrag die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU.

2. Hauptantrag - erfinderische Tatigkeit

2.1 D9 als nachstliegender Stand der Technik

D9 offenbart eine Bearbeitungsvorrichtung mit einem
Grundkorper, der zumindest abschnittsweise aus
zementgebundenem Faserbeton besteht. Im Grundkdrper ist
ein Skelett 31 bestehend aus metallischen Rahmen 32
eingebettet (S. 2, Z. 37-38). Dieses Skelett ist in
Figur 9 dargestellt, wobei das Skelett als ein Netzwerk
von einfachen Linien gezeichnet wurde. Nach Auffassung
der Kammer wiirde der Fachmann unter dem Begriff
"Stahlprofil" Objekte wie Winkel, I-Trager oder
Schienen verstehen, nicht jedoch einen Rahmen wie in
Figur 9 dargestellt. Es ist weiterhin unstreitig, dass

D9 keine vorgespannten Bewehrungselemente offenbart.

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich daher
von der Bearbeitungsmaschine gemal D9 dadurch, dass der
GrundkOrper ein einbetoniertes Stahlprofil aufweist,

und dass der Grundkdrper und/oder zumindest ein Teil
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der Bearbeitungseinheit zumindest abschnittsweise aus
Faserbeton mit vorgespannten Bewehrungselementen
besteht.

Ausgehend von D9 ist die zu l1ldsende Aufgabe darin zu
sehen, eine Bearbeitungsvorrichtung mit verbesserter
Festigkeit wvorzuschlagen (vgl. Patent, Paragraf
[0011]) .

D2 offenbart zwar vorgespannte Bewehrungselemente und
ein einbetoniertes Stahlprofil (siehe Punkt 2.2 unten).
Jedoch gibt es keinen Hinweis darauf, ein solches
Stahlprofil in der Bearbeitungsmaschine wvon D9 zu
benutzen. AuBerdem ist es die Aufgabe von D9, nicht-
metallische strukturelle Maschinenteile bereitzustellen
(S. 1, Z. 15-16), so dass die Verwendung eines aus D2

bekannten Stahlprofils der Lehre von D9 widerspréache.

Damit ist der Gegenstand von Anspruch 1 nicht

naheliegend ausgehend von D9.

D2 als nachstliegender Stand der Technik

D2 offenbart eine Bearbeitungsvorrichtung ("machine
tools" - Sp. 1, Z. 4-5) zum Bearbeiten von Werkstilicken,
die bevorzugt zumindest teilweise aus Holz,
Holzwerkstoffen, Kunststoff oder dergleichen bestehen,
mit einem Maschinenbett und mindestens einer mit dem
Maschinenbett verbundenen Bearbeitungseinheit, wobei
das Maschinenbett einen Grundkorper aufweist, der
zumindest abschnittsweise aus Beton besteht (Sp. 3,

Z. 19).

D2 offenbart unstreitig nicht, dass der Beton ein

Faserbeton ist.
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D2 offenbart auBerdem, dass der GrundkOrper mindestens
ein einbetoniertes Profil 23, 32 - siehe auch Sp. 4, 7.
15 ("buried in the concrete") und Figuren 3,5,11 -
aufweist, und dass der GrundkOrper zumindest
abschnittsweise aus Beton mit vorgespannten

Bewehrungselementen ("rods" 20) besteht.

Es stimmt zwar, dass nachgespannte Bewehrungselemente
bevorzugt sind (Sp. 3, Z. 20-22). D2 offenbart jedoch
explizit auch, dass die Bewehrungselemente vorgespannt
sein kénnen (siehe ebenfalls Sp. 3, Z. 21). Wenn die
Bewehrungselemente vorgespannt sind, wird das Profil 23

zwangslaufig einbetoniert.

Daher unterscheidet sich der Gegenstand von Anspruch 1
von der Bearbeitungsvorrichtung nach D2 dadurch, dass
der Beton ein Faserbeton ist, und allenfalls dadurch,
dass der Beton zementgebunden ist, sowie das Profil aus
Stahl besteht.

Ausgehend von D2 ist die zu losende Aufgabe darin zu
sehen, eine Bearbeitungsvorrichtung mit verbesserter

Festigkeit vorzuschlagen.

Es ist aus D9 bekannt, dass Faserbeton vorteilhafte

Festigkeitseigenschaften aufweist (S. 1, Z. 35).

Es ware daher fir den Fachmann offensichtlich,
Faserbeton bei der aus D2 bekannten
Bearbeitungsvorrichtung zu verwenden, um die

obengenannten Aufgabe zu ldsen.

Es stimmt zwar, dass der in D2 erwahnte Beton nicht
explizit als zementgebundener Beton und die Profile
nicht explizit als aus Stahl bestehend beschrieben

werden. Diese Materialien sind jedoch fachiiblich und
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andere Materialien machten technisch wenig Sinn, so
dass diese Merkmale keine erfinderische Tatigkeit

begrunden konnen.

Ein Vorurteil gegen Faserbeton mit vorgespannten
Bewehrungselementen ist von der Beschwerdefilthrerin
nicht ausreichend belegt worden, da ein solches
Vorurteil normalerweise durch Fachliteratur und nicht
durch einzelne Patentdokumente zu beweisen ware (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammer des EPA, 8. Auflage
2016, I.D.10.2).

Daher gelangte der Fachmann ohne erfinderisches Zutun

zum Gegenstand von Anspruch 1.

Hilfsantrag A - Zulassung ins Verfahren

Hilfsantrag A wurde erstmals wadhrend der mindlichen
Verhandlung eingereicht. Es gab kein neues Element im
Verfahren, das die Einreichung eines neuen Antrags zu
diesem spaten Zeitpunkt rechtfertigte. Der Antrag wurde
daher nicht in das Verfahren zugelassen (Artikel 13(3)
VOBK) .

Hilfsantrag 1 - Zulassung ins Verfahren

Hilfsantrag 1 wurde von der Einspruchsabteilung nicht
ins Verfahren zugelassen. Nach der Entscheidung G7/93
(AB1. EPA 1994, 775, Nr. 2.6 der Grinde) sollte sich
eine Beschwerdekammer nur dann Uber die Art und Weise,
in der die Vorinstanz ihr Ermessen ausgeiibt hat,
hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass
diese ihr Ermessen nicht nach MaBgabe der richtigen
Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeibt und
damit den ihr eingerdumten Ermessensspielraum

Uberschritten hat.
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Im vorliegenden Fall hat die Einspruchsabteilung
festgestellt, dass die Einsprechenden von dem Antrag
Uberrascht waren, da es sich um die Hinzufiigung eines
nicht recherchierten Gegenstands handele. Es wurde
somit nicht, wie von der Beschwerdefiihrerin
argumentiert, die nicht erfolgte Recherche als
Kriterium verwendet, sondern deren Folge, namlich die

Uberraschung der Einsprechenden.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die
Einspruchsabteilung das ihr eingerdumte Ermessen nicht
Uberschritten hat. Damit ist der Antrag nicht im
Verfahren zu beritcksichtigen (Artikel 12 (4) VOBK).

Hilfsantrag IV - erfinderische Tatigkeit

Das Merkmal, wonach das Stahlprofil als Fihrung,
Aufstandsflache, Krafteinleitungsbereich sowie
Biegezugelement fir den Grundkdrper dient, ist in

Anspruch 1 hinzugefiigt worden.

Laut Beschwerdefilhrerin dient der Trager 20 im Patent
als Fihrung, Aufstandsfldche, Krafteinleitungsbereich
sowie Biegezugelement fir den Grundkdrper. Da die
Profile 23 von D2 eine ahnliche Position und Form haben
wie der Trager 20 im Patent, muss Entsprechendes fir
diese in D2 offenbarten Profile gelten. Das Merkmal ist

daher aus D2 bekannt.

Die Argumentation in Paragraf 2.2 (siehe oben) bleibt
daher giltig, und der Gegenstand von Anspruch 1 beruht

ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.



- 14 - T 1472/13

Hilfsantrag II - erfinderische Tatigkeit

Ausgehend von D2 als nachstliegendem Stand der Technik:

D2 offenbart unstreitig kein Verfahren, bei dem der
Grundkorper mehrteilig ausgefihrt ist. Demzufolge

offenbart D2 auch nicht die Verfahrensschritte:

Herstellen eines Basisabschnitts aus Faserbeton,
Vorbereiten mindestens eines mit dem Basisabschnitt zu
verbindenden Anschlussabschnitts, Ausrichten des
mindestens einen Anschlussabschnitts in einer
Referenzposition, Verkleben des mindestens einen

Anschlussabschnitts mit dem Basisabschnitt.

Es mag sein, dass Ausrichten und Verkleben dem Fachmann
bekannt sind. Jedoch wiirde er diese Verfahrensschritte
nur verwenden, wenn er einen Anlass hatte, den

Grundkorper mehrteilig auszufihren.

Der Grundkorper der Bearbeitungsvorrichtung nach D2 ist
jedoch so aufgebaut, dass der Beton wegen der
durchgehenden, vorgespannten Glieder 20 unter
Kompression steht (siehe z.B. Figur 2). Eine
mehrteilige Konstruktion unterbrache diese Vorspannung

und ware damit flir den Fachmann nicht naheliegend.

El offenbart zwar einen mehrteiligen
Maschinengrundkdrper zum Bestilicken von Substraten mit
elektrischen Bauteilen (Paragraf [0001]), wobei eine
Alternative darin besteht, den Rahmen 2 durch
Klebeverbindungen mit den Wangenkdrpern 3 zu verbinden
(Paragraf [0022]).

Die Kammer kann jedoch keinen Grund sehen, wieso die

aus E1l bekannte geteilte Konstruktion auf die aus D2
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bekannte durchgehende Konstruktion tbertragbar ware,
weil die beiden Maschinen fir unterschiedliche Zwecke

bestimmt sind.

Daher wiirde der Fachmann ohne erfinderisches Zutun
ausgehend von D2 nicht zum Gegenstand von Anspruch 1

gelangen.

Ausgehend von D9 als nadchstliegendem Stand der Technik:

D9 offenbart ein Verfahren zum Herstellen einer
Bearbeitungsvorrichtung zum Bearbeiten von Werkstiicken.
Bei diesem Verfahren wird ein Grundkorper 20 auf einer
Platte 21 montiert. Zuerst werden die Rahmen 32 auf der
Platte fixiert, um das Skelett herzustellen. Dann wird
Zement, Beton oder Keramik aufgegossen und das Ganze
gehartet. Die Lehre von D9 ist es daher, einen
einteiligen K&rper zu schaffen, wobei Platte und
Grundkorper integral sind. Zwar ware es denkbar diese
Teile zu trennen und nachfolgend zu kleben. Dies wiirde

jedoch gegen die Lehre von D9 verstoBen.

Der Fachmann gelangte daher ausgehend von D9 nicht ohne

erfinderisches Zutun zum Gegenstand von Anspruch 1.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit

der Anordnung zurickverwiesen,

das Patent in geanderter

Fassung auf der Basis der folgenden Unterlagen

aufrechtzuerhalten:

- Anspriche 1 bis 6,

eingereicht als Hilfsantrag II

mit Schriftsatz vom 3. September 2013

- Beschreibung Seiten 2 bis 6,

eingereicht wahrend der

mindlichen Verhandlung
- Figuren 1 bis 5 der Patentschrift.

Die Geschaftsstellenbeamtin:

C. Moser

Entscheidung
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