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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Einsprechende (Beschwerdefithrerin) hat gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung, mit der
das européadische Patent Nr. 2 093 020 in geandertem
Umfang aufrechterhalten wurde, form- und fristgerecht

Beschwerde eingelegt.

Die Patentinhaberin nahm mit Schriftsatz vom
2. April 2020 ihre vorher eingelegte Beschwerde zuriick
und hat somit im vorliegenden Beschwerdeverfahren die

Stellung der Beschwerdegegnerin.

Mit dem Einspruch war das Patent in vollem Umfang unter
Geltendmachung der Einspruchsgriinde mangelnder Neuheit
und mangelnder erfinderischer Tatigkeit nach Artikel
100 a) EPU sowie unzuldssiger Erweiterung nach Artikel

100 c¢) EPU angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der
Gegenstand der Anspriiche 1 und 7 gemal der erteilten
Fassung des Patents (Hauptantrag) unzuladssig erweitert
wurde, und dass der im Einspruchsverfahren gestellte

erste Hilfsantrag den Erfordernissen des EPU genuge.

Die verfahrensbestimmenden Antrage der Parteien zu

Beginn des Beschwerdeverfahrens waren wie folgt:

Die Einsprechende beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und

den Widerruf des Patents.

Die Patentinhaberin beantragte
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VIT.
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die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten

Fassung (Hauptantrag),

oder hilfsweise, bei Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents in
geanderter Fassung auf Basis eines der
Anspruchssatze gemal Hilfsantrag I oder II,
eingereicht mit der Beschwerdebegriindung vom 12.
Juli 2017,

die Aufrechterhaltung des Patents in gednderter
Fassung auf Basis eines der Anspruchssatze gemal
Hilfsantrag III bis XXX, eingereicht mit der

Beschwerdeerwiderung vom 27. November 2017, und

fir den Fall, dass eine oder mehrere der Anderungen
in Hilfsantrag V als unzuladssig erachtet werden
sollten, die Aufrechterhaltung des Patents in
geanderter Fassung auf Grundlage der Hilfsantrédge V
bis XXX ohne diese Anderungen, wobeil auch die
Hilfsantrage II bis XIII aus der ersten Instanz nur
fir den Fall der Unzuldssigkeit dieser Anderungen

aufrecht erhalten bleiben.

In einer Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK 2020 vom

Februar 2020 teilte die Kammer den Parteien ihre

vorlaufige Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit,
derzufolge die Beschwerde der Patentinhaberin
zurickzuweisen, die angefochtene Entscheidung

aufzuheben und das Patent zu widerrufen sei.

Keiner der Beteiligten reagierte inhaltlich auf die
vorlaufige Stellungnahme der Kammer. Die
Patentinhaberin nahm mit Schreiben vom 2. April 2020

ihre Beschwerde sowie ihren Antrag auf mindliche
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Verhandlung zurilick. AuBerdem teilte die Patentinhaberin
mit, dass sie an der fir den 16. Juli 2020 anberaumten

mindlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

In der vorliegenden Entscheidung sind die folgenden

Dokumente genannt:

EO2: DE 102 40 509 Al,
EO3: DE 196 24 842 Al und
EO4: US 6 491 568 BIl.

Anspruch 1 gemaR dem Patent in der wvon der
Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung lautet

wie folgt:

"CNC-Walz- und Profilschleifmaschine zur Prototypen-
und Kleinserienfertigung von Zahnraddern mit einem
scheibenfdormigen Abrichtwerkzeug (10), einer
Schleifschnecke und einer Profilscheibe, wobei die
Schleifschnecke und die Profilscheibe zusammen auf
einem Werkzeugdorn angeordnet sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass das scheibenfdérmige Abrichtwerkzeug (10) eine
vorbestimmte Flankenform (12, 14) sowie einen
definierten Kopfradius (16) aufweist, wobei die
Schleifschnecke und die Profilscheibe durch das
Abrichtwerkzeug (10) abrichtbar sind."

Im Hinblick darauf, dass der Entscheidungsausspruch zur
erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs
1 in der aufrechterhaltenen Fassung ergeht, ist es
nicht erforderlich, den Wortlaut des lbrigen
unabhdngigen Anspruchs des Patents in der
aufrechterhaltenen Fassung sowie den Wortlaut der

Anspriche der Hilfsantrdge I bis XXX wiederzugeben.
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Die Beschwerdefilhrerin wendet sich im Wesentlichen
gegen die Feststellung der Einspruchsabteilung in der
angefochtenen Entscheidung, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 in der aufrechterhaltenen Fassung ausgehend
von der Lehre von E0Z2 als nachstliegender Stand der
Technik in Kombination mit der Lehre von E03 oder von

EO4 auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Die Beschwerdegegnerin argumentiert im Wesentlichen,
dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten

Fassung auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Parteien

wird im Ubrigen im Detail in den Grinden diskutiert.

Entscheidungsgriunde

Revidierte Verfahrensordnung der Beschwerdekammern

(VOBK 2020) - Ubergangsbestimmungen

Das vorliegende Verfahren unterliegt der revidierten
Fassung der Verfahrensordnung, die am 1. Januar 2020 in
Kraft getreten ist (Artikel 24 und 25 (1) VOBK 2020),
mit Ausnahme von Artikeln 12 (4) bis (6) und 13 (2)
VOBK 2020, anstelle derer Artikel 12 (4) und 13 VOBK
2007 weiterhin anwendbar sind (Artikel 25 (2) und (3)
VOBK 2020) .

Gegenstand und Umfang des Beschwerdeverfahrens -
Auswirkung der Zurilicknahme der Beschwerde der

Patentinhaberin

Die Patentinhaberin hat wahrend des
Beschwerdeverfahrens mit Schriftsatz vom 2. April 2020

ihre Beschwerde zurickgenommen.
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Infolge dieser Ricknahme hat die Patentinhaberin die
Stellung der Beschwerdegegnerin, sodass das vorliegende
Beschwerdeverfahren mit der Einsprechenden als einzige
Beschwerdefiithrerin fortgefiithrt wird und sich in seinem
Gegenstand und Umfang im Wesentlichen auf die
Uberpriifung der angefochtenen Entscheidung
konzentriert, soweit sie das Beschwerdebegehren der

Einsprechende betrifft.

Prozessuale Aspekte

Die vorliegende Entscheidung ergeht im schriftlichen

Verfahren ohne miindliche Verhandlung.

Gemal Artikel 12 (8) VOBK 2020 kann die Kammer
vorbehaltlich der Artikel 113 (1) und 116 (1) EPU
jederzeit nach Einreichung der Beschwerdebegrindung

iber die Sache entscheiden.

Die Patentinhaberin hat ihren Antrag auf Anberaumung
einer miindlichen Verhandlung zuriickgenommen. Die
Beschwerdefihrerin hat hilfsweise die Anberaumung einer
mindlichen Verhandlung fiir den Fall beantragt, dass die
Kammer nicht auf den Widerruf des Patents erkennte. Da
die Kammer bereits in diesem Sinne der Beschwerde durch
den Widerruf des Patents stattgibt, entfaltet der dazu
nachrangige Hilfsantrag der Einsprechenden auf
mindliche Verhandlung keine prozessuale Wirkung
(Artikel 116 (1) EPU).

Die Beschwerdesache ist auf der Grundlage des
schriftsatzlichen Vorbringens der Parteien und der von
der Kammer gepriften Feststellungen der angefochtenen
Entscheidung unter Wahrung des rechtlichen Gehdrs der
Parteien (Artikel 113 (1) EPU) entscheidungsreif.
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Aufrechterhaltene Fassung des Patents

Erfinderische Tatigkeit, Artikel 56 EPU

Die Einsprechende bestreitet die Feststellung der
angefochtenen Entscheidung, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 ausgehend von E02 als nadchstliegender Stand
der Technik in Kombination mit der Lehre von E03 oder

von EO04 auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Die Patentinhaberin folgt der Begriindung der
Einspruchsabteilung unter Punkt 9.3 der Griinde der
angefochtenen Entscheidung, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 erfinderisch ist. Die Argumente der
Patentinhaberin lassen sich im Wesentlichen wie folgt

zusammenfassen:

EO2 offenbare weder ein Abrichtwerkzeug mit einem
definierten Kopfradius und einer vorgegebenen
Flankenform, noch die Lehre mit der gleichen
Abrichtscheibe sowohl eine Schleifschnecke als auch

eine Schleifscheibe abzurichten.

Ausgehend von E02 als nachstliegendem Stand der Technik
sei die objektive technische Aufgabe darin zu sehen,
ein flexibles Abrichten der dort eingesetzten

Schleifschnecke und Schleifscheibe zu ermdglichen.

Um diese Aufgabe zu 1ldsen, wirde der Fachmann keines
der Dokumente E03 oder E04 heranziehen, denn diese
Dokumente scheinen sich lediglich mit dem Abrichten von

Schleifschnecken zu befassen.

Eine erzwungene Kombination der bekannten Vorrichtung

aus E02 mit dem Abrichtwerkzeug aus E03 oder E04, um
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zum Gegenstand der Anspriche zu gelangen, sei daher das

Ergebnis einer riickschauenden Betrachtung.

Die Kammer ist von diesen Argumenten nicht tberzeugt
und folgt im Wesentlichen dem Vortrag der

Einsprechenden unter Punkt 9 der Beschwerdebegriindung.

Entgegen der Begriindung der Einspruchsabteilung ist die
Kammer der Auffassung, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 nicht erfinderisch im Sinne von Artikel 56
EPU ausgehend vom Dokument E02 als nidchstliegender
Stand der Technik in Kombination mit der Lehre des

Dokuments EO03 oder mit der Lehre des Dokuments E04 ist.

Die Kammer folgt der Meinung der Einspruchsabteilung
insofern, dass E02 als nédchstliegender Stand der
Technik zu betrachten ist und dass dieses Dokument eine
Vorrichtung offenbart, von der sich der Gegenstand des
Anspruchs 1 lediglich dadurch unterscheidet, dass das

Abrichtwerkzeug einen definierten Kopfradius aufweist.

Dabei ist allerdings zu betonen, dass in Absatz [0018]
des Dokuments E02 unmittelbar und eindeutig offenbart
ist, dass die Schleifschnecke und (Absatz [0018],
letzter Satz: "und/oder") die Profilscheiben durch das
Abrichtwerkzeug abrichtbar sind. Da diese Eignung schon
in E02 angegeben ist, kann diese nicht Teil der

objektiven technischen Aufgabe sein.

Ausgehend von E02 kann daher die objektive technische
Aufgabe formuliert werden, eine CNC-Walz- und
Profilschleifmaschine mit Abrichtwerkzeug zur Verfiigung
zu stellen, das sowohl im Linienkontakt sowie

zeilenweise im Punktkontakt abrichten kann.
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Ein solches Abrichtwerkzeug, das sowohl Linienkontakt
als auch zeilenweise Punktkontakt hat, ist dem Fachmann
fur das Abrichten von Schleifschnecken aus dem Dokument
EO3 (siehe Anspruch 1 und Abbildungen 4a bis 4d) und
aus dem Dokument E04 (siehe Abbildungen 9 und 10 sowie
Spalte 7, Zeile 64 bis Spalte 8, Zeile 41) bekannt.

Der Fachmann wirde sich daher ausgehend von E02 und im
Hinblick auf die objektive technische Aufgabe zur Lehre
des Dokuments E03 oder EO04 wenden und das
Abrichtwerkzeug der bekannten CNC-Maschine nach EO02
durch ein Abrichtwerkzeug mit definiertem Kopfradius
nach E03 oder E04 ersetzen. Somit gelangt er ohne ein
erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Anspruchs 1 in

der aufrechterhaltenen Fassung.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher nicht
erfinderisch, sodass das Patent in der von der
Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung die
Erfordernisse des Artikels 56 EPU nicht erfillt.

Antrdge der Patentinhaberin

Da die Patentinhaberin ihre Beschwerde zurickgenommen
hat, ist sie primadr darauf beschrankt, das Patent in
der von der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen
Fassung zu verteidigen. Ein Antrag auf
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung,
wie urspringlich von der Patentinhaberin als
Hauptantrag beantragt, ist im Hinblick auf das
Verschlechterungsverbot (reformatio in peius) nicht
mehr méglich. Die von der Einspruchsabteilung
aufrechterhaltenen Fassung hat die Patentinhaberin

allerdings auch nicht verteidigt.

In Bezug auf die Ubrigen Antrdge der Patentinhaberin

ware daher ebenfalls zu prifen, ob diese nach Ricknahme
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der Beschwerde im Hinblick auf das
Verschlechterungsverbot zuldssig waren. Allerdings
stellt die Kammer fest, dass die Hilfsantrdge I und II
erstmals mit der Beschwerdebegriindung und dass die
Hilfsantrage III bis XXX erstmals mit der

Beschwerdeerwiderung eingereicht wurden.

Artikel 12 (4) VOBK 2007 sieht vor, dass die Kammer
befugt ist, Antrdge nicht zuzulassen, die im
erstinstanzlichen Verfahren hatten vorgebracht werden

kdonnen.

Die Patentinhaberin hat keine rechtfertigende
Begriindung angegeben, warum die Hilfsantrdage I und II
nicht bereits im Einspruchsverfahren hatten vorgebracht
werden koénnen. In Abwesenheit solcher Grinde sind die
Hilfsantrdage I und II nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 in

das Beschwerdeverfahren nicht zugelassen.

Bezliglich der Hilfsantrdge III bis V weist die
Patentinhaberin unter Punkt 10.2 der
Beschwerdeerwiderung darauf hin, dass es sich hierbei
um eine Reaktion auf das in der Beschwerdebegriindung
der Einsprechenden vorgebrachte Argument handle, dass
das Merkmal einer "vorbestimmte (n) Flankenform" in
Anspruch 1 ein Nullum sei, so dass die Hilfsantrage
nicht zu einem friitheren Zeitpunkt hatten eingereicht

werden konnen.

Diese Griinde sind fiir die Kammer nicht iberzeugend. Die
Kammer stellt fest, dass die Auslegung der Anspriiche
von der Einsprechenden, insbesondere die Auslegung des
Merkmals "vorbestimmte Flankenform", der
Einspruchsabteilung und der Patentinhaberin bereits
unter Punkt 2 der Einspruchsschrift vom 10. Marz 2015

mitgeteilt wurde (siehe auch angefochtene Entscheidung,
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unter Punkt 9.1, zu M1.4.1). Eine Reaktion auf eine
solche Interpretation dieses Merkmals hétte bereits im
erstinstanzlichen Verfahren erfolgen konnen. Die
Hilfsantrdge VI bis XXX scheinen alle die im

Hilfsantrag V vorgenommenen Anderungen zu enthalten.

Daher sind die Hilfsantrdge III bis XXX nach Artikel 12

(4) VOBK 2007 im Beschwerdeverfahren nicht zugelassen.

Die Patentinhaberin hat weitere Hilfsantrédge geltend
gemacht, und zwar durch die folgende Formulierung unter
Punkt 1.7 der Beschwerdeerwiderung vom 27. November
2017:

"weiter hilfsweise flir den Fall, dass eine oder mehrere
der Anderungen in Hilfsantrag V als unzuldssig erachtet
werden sollten, das Streitpatent auf Grundlage der
Hilfsantrdge V bis XXX ohne diese Anderungen aufrecht
zu erhalten, wobei auch die Hilfsantrdge II bis XIII
aus der ersten Instanz nur fir Fall der Unzuldssigkeit

dieser Anderungen aufrecht erhalten bleiben'.

Diese weiteren unter Punkt 1.7 der Beschwerdeerwiderung
genannten Antrdge erfiillen nicht die Erfordernisse wvon
Artikel 12 (3) VOBK 2020 bzw. Artikel 12 (2) VOBK 2007.

Daher sind alle Hilfsantrage der Patentinhaberin nach
Artikel 12 (4) VOBK 2007 im Verfahren nicht zu
berilicksichtigen bzw. nicht ins Verfahren zuzulassen und
erlibrigt sich die Prifung im Hinblick auf das

Verschlechterungsverbot.
Zusammenfassung
Die obigen Ausfiihrungen zeigen, dass die Einsprechende

Uberzeugende Argumente zur mangelnden erfinderischen

Tatigkeit dargelegt hat, so dass die die angefochtene
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Entscheidung tragenden Griinde zur erfinderischen
Tatigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 gemal der von
der Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung des
Patents einer Uberpriifung durch die Kammer nicht

standhalten.

6.2 In Abwesenheit eines zuladssigen oder in der Sache
gewahrbaren Anspruchssatzes, ist das Patent zu

widerrufen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
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