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Sachverhalt und Antrage

I. Auf die europaische Patentanmeldung Nr. 84 106 316.7 ist
das europdische Patent Nr. 0 131 141 mit einem Anspruch
erteilt worden. Gegen das erteilte europdische Patent ist
Einspruch eingelegt worden. Dieser Einspruch ist auf den
Einspruchsgrund gemidB Artikel 100 a) EPU im Hinblick auf
druckschriftlich dokumentierten Stand der Technik und -
nach Ablauf der Einspruchsfrist - zusatzlich noch im
Hinblick auf einen angeblich offenkundig vorbenutzten
Stand der Technik gestutzt worden.

II. Die Einspruchsabteilung hat das europdische Patent wider-
rufen, mit der Begrindung, daB der Gegenstand des.
Anspruchs im Hinblick auf den druckschriftlich
dokumentierten Stand der Technik auf keiner erfinderischen
Tatigkeit beruhe.

III. Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung Beschwerde
eingelegt.

Iv. Am 5. Oktober 1992 hat eine mindliche Verhandlung
stattgefunden, wdhrend welcher von den im Verfahren
befindlichen Druckschriften nur noch die folgenden als
entscheidungserheblich in Betracht gezogen worden sind:
D1: US-A-4 240 229

D1% CH-A-633 988

D2: H.E. Hinz, "Gleitschleifen", Expert-Verlag, Grafenau
1980, insbesondere Seiten 77 bis 87 und 245 ff.

D3: US-A-3 623 278
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2 T 423/91

D4

US-A-3 885 354

D5: DE-B-1 507 646

D7: DE-C-965 191

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des

Patents, wie erteilt (Hauptantrag).

Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des

Patentsingedndertem—Umfanggemal—vier-Hilfsantrigen.
Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die

Zuruckweisung der Beschwerde.

Der Anspruch gemd@f dem Hauptantrag der Beschwerdefuhrerin
lautet wie folgt:

"Verwendung von kantigen, kunststoff- oder keramik- _
gebundenen Gleitschleifkérpern mit Kantenldngen von ca. 5
bis 40 mm in Tauch-Lappmaschinen mit ruhendem Arbeits-
behalter und einer Schleppgeschwindigkeit von ca. 0,8 bis
3 m/s."

Der Anspruch gemdBf dem Hilfsantrag 1 lautet wie folgt:

"Verwendung von kantigen, kunststoff- oder keramik-
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gebundenen Gleitschleifkdérpern mit Kantenlédngen von ca. 5
bis 40 mm als Gemisch dieser GrdéfRen in Tauch-Lappmaschinen
mit ruhendem Arbeitsbehdlter und einer Schleppgeschwindig-
keit von ca. 0,8 bis 3 m/s derart, daf die Schleppbahn (B)
einen Abstand von der Behdlterwand hat, der etwa die
vierfache Kantenlange der jeweils verwendeten Gleit-
schleifkoérper nicht unterschreitet und etwa das Dreifig-
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fache der Kantenldnge der groBten jeweiligen Gleitschleif-

koérper nicht Uberschreitet."

Der Anspruch gemdB dem Hilfsantrag 2 unterscheidet sich
vom Anspruch gemaB Hilfsantrag 1 dadurch, daB hinter dem
Wort "Gleitschleifkorpern" in der zweiten Zeile der
Ausdruck "in Form von Pyramiden" eingefugt ist.

Der Anspruch gemadf dem Hilfsantrag 3 unterscheidet sich
von dem Anspruch gemdf Hilfsantrag 1 dadurch, daB hinter
dem Wort "Arbeitsbehdlter" in der dritten Zeile der
Ausdruck "unter Zugabe einer Behandlungsflussigkeit"
eingefigt ist.

Der Anspruch gemdB dem Hilfsantrag 4 unterscheidet sich
vom Anspruch gemdB Hilfsantrag 2 dadurch, daf hinter dem
Wort "Arbeitsbehdlter" in der dritten Zeile der Ausdruck
"unter Zugabe einer Behandlungsflussigkeit" eingefugt
ist.

Die Beschwerdefiihrerin hat im wesentlichen folgendes
vorgetragen:

Die behauptete Vorbenutzung sei nicht offenkundig gewesen,
wie die Erklarung von Herrn Werner Stoll vom 6. Marz 1991
beweise. Zudem sei die behauptete offenkundige Vorbe-
nutzung verspdtet vorgebracht worden und daher nicht zu
berﬁcksichtigén. '

Die Druckschrift D1 beschreibe ein Spin-Finish-Verfahren
mit ruhendem Arbeitsbehdlter, in welchem als Schleifmittel
u. a. auch "Chips" eingefullt seien. Die Bezeichnung
"Chips" sei eine gdngige Bezeichnung fur samtliche in
Gleitschleifmaschinen, Tauchschleifmaschinen, Rommeln usw.
benutzte Bearbeitungskérper. Der Fachmann wirde von dem in

der Druckschrift D1 gebrauchten Ausdruck "Chips" nicht auf

' o)



4 T 423/91

kantige, kunststoff- oder keramik-gebundene Gleitschleif-
korper schlieBen, weil das Verfahren gemaf Druckschrift D1
kein Gleitschleifverfahren sei und weil der Fachmann die
in Tauch-Lapp-Maschinen einerseits und Gleitschleif-
Maschinen andererseits verwendeten Schleifmaterialien
nicht ohne weiteres als gegenseitig austauschbar ansehe.
Uberdies werde in dem deutschsprachigen Parallelpatent zu
D1, namlich in der Druckschrift D1’, der in der Druck-
schrift D1 verwendete Begriff "Chips" nicht gebraucht,
sondern sei mit "Schleifgranulat" ubersetzt, was von der

Erfindung wegfihre.

Der Fachmann kénne daher der Druckschrift D1 keinen
Hinweis auf die gemaBR dem angefochtenen Patent

beanspruchte Verwendung entnehmen.

Gegenuber dem in Betracht gezogenen Stand der Technik
stelle die beanspruchte Verwendung eine nicht naheliegende
Auswahlerfindung dar, welil nur die beanspruchte Auswahl
aus einer Vielzahl von méglichen Formen, Grofen und
Schleppgeschwindigkeiten zu dem uberraschenden technischen
Erfolg der Erfindung fuhre. Dies gelte insbesondere fur
die in den Hilfsantré&gen beanspruchten Verwendungen, da
dem Stand der Technik kein Hinweis auf die Bedeutung und
vorteilhafte Wirkung der zusatzlichen Merkmale "Abstand
der Schleppbahn von der Behédlterwand" und "als Gemisch

dieser GrofRen" entnommen werden kdnne.
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FUr das vorliegen von erfinderischer TatigKkeit sprachen

auch folgende Indizien:

Die beanspruchten Gleitschleifkorper seien seit mehreren
Jahrzehnten vor dem Prioritatsdatum des angefochtenen
Patents bekannt gewesen, ohne daf ein Fachmann die
beanspruchte Verwendung realisiert héatte.



VII.

04628

5 T 423/91

Durch die Erfindung sei eine uberraschende Leistungs-
steigerung gegeniiber dem sogenannten Gleitschleifen, bei
welchem die Werksticke lose in das in Vibrationsbewegung
befindliche Schleifmedium eingebettet seien, erzielbar.

Gegeniiber dem Ublichem Gleitschleifen im Vibrations-
behdlter werde der uberraschende Vorteil erzielt, daB die
Schleifkérper wahrend des gesamten Schleifvorganges ihre
geometrische Gestalt beibehielten und immer als Gemisch
unterschiedlicher Gréfen vorlagen, wodurch der Schleif-
vorgang begunstigt werde.

Die Beschwerdegegnerin hat im wesentlichen folgendes
vorgetragen:

Die im angefochtenen Patent beanspruchte Verwendung sei
nicht mehr neu, sondern durch eine offenkundige Vor-
benutzung vor dem Prioritatstag bekannt geworden, wie es
die eidesstattlichen Erklarungen der Herren Hubert Bauer
vom 10. Dezember 1990 und Willi Eigemeier vom

10. Dezember 1990 bewiesen und wie die Einvernahme dieser
Herren als Zeugen bestatigen konnte.

Das Dokument D1 offenbare ein Tauch-Ldpp-Verfahren mit
ruhendem Arbeitsbehdlter, in welchem bereits Gleitschleif-

kérper als Schleifmittel zum Polieren von Werkstiickober-

flachen verwendet werden. Das Wort "Chips" in Spalte 1,

Zeile 49 dieser Druckschrift interpretiere der Fachmann
als "Gleitschleifkoérper" im Sinne des Anspruchs des
Patents, wie insbesondere aus der Druckschrift D2
ersichtlich sei. Aufgrund der Lehre der Druckschrift D1
und des allgemeinen Fachwissens gem&B der Druckschrift D2
sei die Verwendung gemdf dem Anspruch des angefochtenen

Patents naheliegend.

\\ .../oo.
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Auch der Stand der Technik gemaB den Druckschriften D3,
D4, D5 und D7 lege die beanspruchte Verwendung nahe.
Die Gegenstdnde der Anspruche gemaf’ den Hilfsantragen
beruhten im Hinblick auf den zitierten Stand und das
allgemeine Fachwissen auf keiner erfinderischen .

Tatigkeit.

Uberdies seien die Hilfsantrdge 1 und 3 im Hinblick auf
Artikel 123 (2) EPU nicht gewdhrbar.

Entscheidungsgrunde

1.

offenkundige Vorbenutzung

Die von der Beschwerdegegnerin behauptete offenkundige
Vorbenutzung ist erst nach Ablauf der Einspruchsfrist
vorgetragen worden. Die diesbezliglich von der Beschwerde-
gegnerin vorgelegten Beweismittel sind nach Ansicht der
Kammer nicht geeignet, zu belegen, daf die behauptete
Vorbenutzung offenkundig war, d. h. Mitgliedern der
Offentlichkeit, die nicht zur Geheimhaltung verpflichtet
waren, zuganglich war. Die in den eidesstattlichen
Erkldrungen der Herren Bauer und Eigemeier erwdhnten
Benutzungshandlungen in der Firma Eigemeier sind als
"Versuche" bezeichnet. Nach der Erklarung des Herrn Stoll
(friherer Betriebsleiter der Firma Eigemeier) sind diese

04628

Versuche stets als strengstens vertraulich behandelt
worden. Obwohl in der Erklarung des Herrn Eigemeier
ausgefihrt wird, daB diese Versuche nicht der Geheim-
haltung unterlegen hatten, sieht die Kammer es als eher
wahrscheinlich an, daB derartige Entwicklungsversuche
entsprechend allgemeiner betrieblicher Gepflogenheit nicht
der Offentlichkeit uneingeschrankt zuganglich gemacht

werden. Den Zeugen Bauer, der an diesen Versuchen als
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"Berater" beteiligt war, betrachtet die Kammer nicht als
"Mitglied der Offentlichkeit".

Die Kammer sieht jedoch im vorliegenden Fall davon ab, die
Frage der Offenkundigkeit durch zusadtzliche Beweis-
erhebungen abschlieBend zu kldren und ubt ihr Ermessen
nach Artikel 114 (2) EPU dahingehend aus, die verspatet
vorgetragene offenkundige Vorbenutzung unbericksichtigt zu

lassen.

Hauptantrag

Neuheit

Die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 gemaf dem
Hauptantrag ist von der Beschwerdegegnerin im Hinblick auf
den druckschriftlich bekannten Stand der Technik nicht
bestritten worden. Da auch die Kammer diesbezuglich keinen
Einwand hat, eribrigen sich weitere Ausfihrungen hierzu.

Erfinderische Tatigkeit
Nachstkommender Stand der Technik

Das Verfahren gemdB der Druckschrift D1 bildet den fur die
Verwendung gemaf dem Anspruch des angefochtenen Patents am
nachsten kommenden Stand der Technik. Diese Druckschrift
beschreibt ein Tauch-Schleif-Verfahren (siehe Titel), bei
welchem die zu bearbeitenden Werksticke an einer Werk-
stickhalterung angeordnet sind und in das Schleifmaterial
eintauchen, welches sich in einem ruhenden Arbeitsbehdlter
befindet. Das Schleifmaterial kann hierbei aus Honkorn,
Schleifmedium oder Chips bestehen (vgl. Spalte 1,

Zeilen 47 bis 50). Durch Drehen der Werkstickhalterung
werden die Werksticke auf einer bestimmten Bahn mit einer
bestimmten Schleppgeschwindigkeit durch das Schleif-

\ ceiSenn
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material gezogen, wobei die Werkstucke durch Gleiten und
Reiben am Schleifmaterial geschliffen werden (vgl.

Spalte 1, Zeile 42 bis Spalte 2, Zeile 6 und Figuren 1 bis
3).

Die Beschwerdefuhrerin behauptet, daR das Verfahren gemaf
der Druckschrift D1 nicht in einer Tauch-Lapp-Maschine
sondern in einer Spin-Finish-Maschine durchgefihrt werde,
weil in der Vorrichtung gemdB der Druckschrift D1 die
Werkzeughalterungen mit hoher Geschwindigkeit um ihre
Achse rotierten.

~ Dieser Ansicht kann sich die Kammer nicht anschlieBen. Es

trifft zwar zu, daf in der in der Druckschrift D1
beschriebenen Vorrichtung die Werkzeughalterungen um ihre
Achse rotieren koénnen. Diese Rotation ist jedoch nicht
zwingend vorgeschrieben, wie aus Spalte 1, Zeile 67 bis
Spalte 2, Zeile 7 hervorgeht. Aus dieser Textstelle kann
entnommen werden, daB die Werkstickhalterungen auf einer
Schleppbahn parallel zu den Behalterwanden gezogen werden
und dabei durch gleitende und reibende Relativbewegung zum
Schleifmaterial geschliffen werden, und daB gegebenenfalls
(vgl. Spalte 2, Zeilen 6 und 7 "if any rotation is given
to the workpieces") die Werkstuckhalterungen zusétzlich zu
dieser Schleppbewegung noch eine Rotationsbewegung er-
fahren kénnen, um den Schleifeffekt weiter zu verbessern.
Auch aus den Textstellen in Spalte 2, Zeilen 30 bis 31
"particularly in the case of high-speed rotation" und

04628

Spalte 3, Zeilen 6 und 7 "can be rotated" entnimmt der
Fachmann, daB die Vorrichtung gem@B der Druckschrift D1
nicht als Spin-Finish-Maschine betrieben werden muf,
sondern auch wie eine Tauch-lapp-Maschine ohne Rotation
der Werkstiickhalterungen um ihre Achse arbeiten kann.

Die Druckschrift D1 offenbart also die Verwendung von
Gleitschleifkérpern in Form von "Chips" in Tauch-Lapp-

. et
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Maschinen mit ruhendem Arbeitsbehdlter und einer
bestimmten Schleppgeschwindigkeit.

Aufgabe

Die Patentinhaberin sieht bei Tauch-Lapp-Verfahren, welche
mit feinkérnigem Schleifmedium und hoher Schleppgeschwin-
digkeit arbeiten, als nachteilig an, daB die Werksticke
vorentgratet sein missen und daB nur feinste Grate ent-
fernt werden kénnen (vgl. Spalte 1, Zeilen 19 bis 25 des
angefochtenen Patents).

Daher wird die Aufgabe der Erfindung gemd@B Spalte 1,
Zeilen 48 bis 53 des angefochtenen Patents darin gesehen,
die Arbeitsweise der Tauch-Lapp-Maschinen mit ruhendem
Arbeitsbehalter auf das Abtragen auch groferer Grate
abzustimmen und eine in dieser Richtung optimierte
Vorrichtung dafur anzugeben.

Losung

Diese Aufgabe wird bei der Verwendung gemaf dem Anspruch
nach dem Hauptantrag dadurch geldést, daB die Gleitschleif-
koérper

(a) kantig sind,

(b) kunststoff- bzw. keramik-gebunden sind,

kc) Kantenldngen von ca. 5 bis 40 mm aufweisen, und

(d) daB die Schleppgeschwindigkeit ca. 0,8 bis 3 m/s
betragt.

Diese Lésung ist fur den Fachmann aus folgenden Grunden

naheliegend.

‘ ceef e
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Nachdem die Druckschrift D1 lehrt (vgl. Spalte 1,

Zeilen 47 bis 50), daB in Abhangigkeit von den zu
bearbeitenden Werksticken unterschiedliche Schleif-
materialien verwendet werden kénnen, wobei neben Honkorn
und Schleifmedium auch Chips angesprochen sind, liegt es
fir den Fachmann auf der Hand, dann grobkérnige Chips
anstelle von feinkdérnigem Honkorn oder Schleifmedium
einzusetzen, wenn er am Werkstiick grdéfere Grate abtragen

will.

Wie bereits oben ausgefihrt worden ist, findet beim

Verfahren gemaf der Druckschrift D1 ein Gleitschleifen der

Werkstuckoberflachen statt (vgl. Spalte 2, Zeile 5 "“ground
by the friction and sliding flow" und Spalte 4, Zeilen 1
bis 3 "the grinding materials slide and flow about the
workpieces"), so daf der Fachmann sofort mit dem in
Spalte 1, Zeile 49 erwdhnten Begriff "Chips" solche Chips
assoziiert, wie sie im Gleitschleifverfahren verwendet
werden. Unter dem Ausdruck "Chips" versteht der im Gleit-
schleifen versierte Fachmann kantige, kunstoff- oder
keramikgebundene Gleitschleifkérper, wie aus dem ein-
schlagigen Fachbuch D2, insbesondere aus dem Kapitel
"Chips" auf den Seiten 77, 78, 84, 85 und 87 hervorgeht.
Daher wird der Fachmann derartige "Chips" bei dem
Verfahren gemdB der Druckschrift D1 verwenden, wenn er mit
Honkorn oder Schleifmedium grdBere Grate nicht abtragen

kann.

04628

Auch die Tatsache,daf—in—demschweizerischen Parallel=-
patent D1’ zur Druckschrift D1 anstelle des Ausdruckes
"Chips" der allgemeinere Ausdruck "Schleifgranulat”
verwendet wird, hadlt den Fachmann nicht davon ab, als
Spezialform des allgemeinen Begriffs "Schleifgranulat"
gemdR der Lehre der Druckschrift D1 solche "Chips" in
Betracht zu ziehen, wie sie in der Druckschrift D2 unter
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dem Kapitel "Chips" beschrieben sind. DaB in dem
schweizerischen Parallelpatent D1’ der Ausdruck "Chips"
nicht vorkommt, sondern dafiur der Begriff "Schleif-
granulat" erscheint, ist kein Beweis dafir, daB der
Ausdruck "Chips" in der Druckschrift D1 nur als "Schleif-
granulat" verstanden werden durfte, sondern zeigt
lediglich, daR der Ubersetzer des schweizerischen Patents
D1’ den einschrankenden Begriff "Chips" durch den
allgemeineren Begriff "Schleifgranulat" ersetzt hat.

Die im Anspruch erwdhnten Kantenlangen liegen im uiblichen
Bereich (vgl. hierzu das Buch D2, insbesondere Seiten 245
und 248 bis 251), so daB sich die Wahl des anspruchs-
gemdfBen Bereichs von 4 bis 40 mm Kantenlange dem Fachmann
ohne weiteres anbietet.

Auch die Wahl der anspruchsgemafen Grofie der Schlepp-
geschwindigkeit von ca. 0,8 bis 3 m/s liegt im ublichen
Tatigkeitsrahmen des Fachmannes. Denn die Druckschrift D1
lehrt auf Spalte 3, Zeilen 1 bis 6 bereits, daB die
Drehgeschwindigkeit der die Werkstiickhalterungen tragenden
Platte - also die Schleppgeschwindigkeit der Werkstucke
durch das Schleifmaterial - in Abhdngigkeit von dem zu
bearbeitenden Werkstick hoch, niedrig oder normal sein
kann. Geleitet durch diesen Hinweis wird der Fachmann
Optimierungsversuche durchfiilhren, um in Abhdngigkeit von
der Beschaffenheit des eingesetzten Schleifmaterials und
von der Art der zu schleifenden Werksticke denjenigen
Bereich der Schleppgeschwindigkeit festzulegen, bei
welchem im Sinne der Aufgabenstellung das gewunschte
Abtragen gréBerer Grate méglich ist. Dabei ergibt sich fur
den Fachmann selbstverstdndlich eine untere Grenze der
Schleppgeschwindigkeit, unterhalb derer ein rentables
Arbeiten nicht mehr méglich ist, und eine obere Grenze fur

die Schleppgeschwindigkeit, oberhalb derer die Stofiwirkung

\ R
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zwischen dem Werkstuck und den Schleifkérpern zu grof und

das Schleifergebnis unbefriedigend wird.

Die Kammer kann in der beanspruchten Verwendung auch keine
auf erfinderischer Tatigkeit beruhende Auswahlerfindung
sehen. Um zu der beanspruchten Lésung zu gelangen, mufite
der Fachmann im Rahmen der Lehre der Druckschrift D1 zwar
eine gewisse Auswahl aus verschiedenen Parametern, wie
GroBe und geometrische Form der Schleifkérper sowie
Schleppgeschwindigkeit, treffen und hierzu eine Mehrzahl
von Versuchen durchfihren, um zu einem optimalen Schleif-

ergebnis im Sinne der Aufgabenstellung zu gelangen. Dieses

Vorgehen liegt jedoch im Ublichen Tatigkeitsbereich des
Fachmannes und hat im vorliegenden Fall nicht zu einem
Ergebnis gefihrt, welches angesichts des nachsten Standes
der Technik gemdf der Druckschrift D1 als uUberraschend
oder unvorhersehbar angesehen werden konnte. Jedenfalls
hat die Beschwerdefuhrerin ein derartiges uberraschendes
Ergebnis gegeniuber dem Verfahren gemdf der Druckschrift D1
nicht nachweisen koénnen. Die von der Beschwerdefihrerin
behaupteten Uberraschenden Ergebnisse der Erfindung
beziehen sich alle auf das Gleitschliff-Verfahren, bei dem
die Werkstucke lose in das Schleifmaterial eingebettet
sind und durch Ruttelbewegungen in diesem einer Schleif-
behandlung unterworfen werden, also auf ein Verfahren, das
verschieden ist von dem Verfahren gemag dem nachst-
kommenden Stand der Technik der Druckschrift D1.

04628

Das von der Beschwerdefuhrerin als Indiz—fur—das
Vorhandensein von erfinderischer Tatigkeit vorgebrachte
"Zeitargument" kann im vorliegenden Fall nicht durch-
greifen, weil bei der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit von der Druckschrift D1 als nachstkommendem
Stand der Technik auszugehen ist (vgl. obigen

Punkt 2.2.1), welches Dokument Ende 1980, also erst
zweieinhalb Jahre vor dem Prioritdtstag des angefochtenen
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Patents verdffentlicht worden ist, und weil der Fachmann
erst durch dieses Dokument dazu angeregt worden ist, die -
zugegebenermaBen - schon lange bekannten Gleitschleif-
Chips in einem Tauch-Lapp-Verfahren einzusetzen. Der
potentielle Entwicklungszeitraum der vorliegenden
Erfindung von zweieinhalb Jahren liegt im normalen

Rahmen.

Was das behauptete unerwartete technische Ergebnis der
Erfindung beziglich Leistungssteigerung und Form und
Verteilung der Gleitschleifkérper gegenuber dem von der
Beschwerdefuhrerin in Betracht gezogenen Gleitschleif-
verfahren im Vibrationsbehdlter anbelangt, so kann dieses
im vorliegenden Fall nicht als Indiz fur das Vorhandensein
von erfinderischer Tatigkeit gewertet werden, weil - wie
vorstehend bereits ausgefuhrt worden ist - das Verfahren
gemdB der Druckschrift D1 als der nachstkommende Stand der
Technik anzusehen ist und die Patentinhaberin diesen Stand
der Technik gegeniiber kein unerwartetes technisches
Ergebnis geltend machen konnte.

Der Gegenstand des Anspruchs gemadf Hauptantrag beruht

daher auf Kkeiner erfinderischen Tatigkeit im Sinne des
Artikels 56 EPU.

Hilfsantréqge
Hilfsantrage 1 und 3

Die Anspriche gemdB den Hilfsantragen 1 und 3 kdénnen im
Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU nicht gewdhrt werden.

Das Merkmal "als Gemisch dieser GroBen" ist in der
urspringlich eingereichten Beschreibung nur auf der
Seite 9, Zeilen 27 bis 30 erwahnt, und zwar nur in
Zusammenhang mit Gleitschleifkérpern "in Form von
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Pyramiden'" offenbart. Nachdem im Anspruch gemap Hilfs-
antrag 1 bzw. Hilfsantrag 3 jedoch die Gestalt der
Gleitschleifkdérper nicht auf Pyramiden beschrankt ist,
gehen die Gegensté&nde dieser Anspriche in unzulédssiger
Weise Uber den Inhalt in der ursprunglich eingereichten
Fassung hinaus.

Hilfsantrag 2

Die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs gemdaf Hilfs-
antrag 2 ist unbestritten.

Der Anspruch nach dem Hilfsantrag 2 unterscheidet sichvom

"Anspruch gemaB Hauptantrag dadurch, daf er die folgenden

zusatzlichen Merkmale aufweist:

(e) die Gleitschleifkérper weisen die Form von Pyramiden
auf,

(f) die Gleitschleifkoérper liegen als Gemisch der GrdéRen
von Kantenladngen im Bereich von ca. 5 bis 40 mm vor,
und

(g) die Schleppbahn (B) hat einen Abstand von der
Behdlterwand, der etwa die vierfache Kantenlange der
jeweils verwendeten Gleitschleifkdrper nicht unter-
schreitet und etwa das DreiBigfache der Kantenlénge
der gréﬁten'jewéiligen Gléitschleifkérper nicht

SEVY s Y o
uperschreitet.

04628

Die Gleitschleifkérper gemd@B Merkmal (e) in Form von
Pyramiden auszubilden, ist in der Patentschrift als
bevorzugte Ausfuhrungsform der Erfindung erwdhnt (vgl. das
einzige Beispiel in Spalte 4). Eine besonders vorteilhafte
oder Uberraschende Wirkung wird jedoch in der Patent-
schrift diesem Merkmal nicht zugeschrieben. In der Wahl
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der Form "Pyramide" kann die Kammer nichts Erfinderisches
sehen, weil dem Fachmann durch das Buch D2 (vgl. ins-
besondere die Seiten 82, 85, 87 und 248) Pyramiden als
eine der bevorzugten Chip-Formen empfohlen werden.

Die Beschwerdefihrerin hat in der mindlichen Verhandlung
ausgefihrt, daf sich das Merkmal (f) bei der Verwendung
gemdf Hauptantrag nach einer bestimmten Betriebszeit von
selbst einstellt und daB dieses Merkmal einen wesentlichen
Unterschied zum Stand der Technik gemdf dem sog. Gleit-
schliff-Verfahren in einem Vibrationsbehdlter darstelle.

Demnach beschreibt also das Merkmal (f) lediglich einen
Zustand bzw. eine Wirkung, die bei der Verwendung gemaf
dem Hauptanspruch implizit vorhanden ist, so daB die
Hinzufligung dieses Merkmals den Gegenstand des Haupt-
antrages substantiell nicht verandert und somit keine
erfinderische Tatigkeit begrunden kann.

Das zusatzliche Merkmal (g) stellt eine fur das
Funktionieren der Erfindung notwendige Bemessungs-
vorschrift dar und bewirkt, daB wahrend des Schleifvor-
ganges die Werkstiicke einerseits genigend weit von der
Behdlterwand entfernt bewegt werden, so daB die Schleif-
korper nicht zwischen dem Werkstick und der Behalterwand
eingeklemmt werden, und andererseits nicht so weit von der
Behalterwand entfernt bewegt werden, daB nicht zu viele
Schleifkérper nicht am Schleifvorgang beteiligt sind.
Diese Uberlegungen liegen im Bereich des Fachmannes und
fihren ihn ohne des Aufwands einer erfinderischen
Tatigkeit zu dem Abstandsbereich gemdf dem Merkmal (g).
Denn ein Fachmann wird die zu bearbeitenden Werksticke
nicht derart eng benachbart der Behalterwand durch den
Behdlter bewegen, daB sich standig Klemmeffekte und damit
Beschadigungen des Werkstiucks ergeben. Er wird vielmehr

den Abstand so wahlen, daR diese Klemmeffekte vermieden
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werden. Der Fachmann wird auch den Abstand mit Sicherheit
nicht gréBer als das Dreifigfache der Kantenlange der
jeweiligen Gleitschleifkérper wahlen, da sonst eine

technisch v8llig unverniinftige Konstruktion entstehen

-

1~

warde, d. h. eine Konstruktion, die zu unverninftig grofen
Abmessungen des Behalters fuhren wirde und die zur Folge
hatte, daB ein GroBteil der sich zwischen dem ringférmigen
Trager (Schleppbahn B) und der Wand befindlichen Schleif-
korper nutzlos im Behdlter liegen und an der Bearbeitung
nicht teilnehmen wirde.

Es ist auch nicht erkennbar, daf die Merkmale (e), (f) und

(g) in Kombination untereinander und mit den Merkmalen des
Anspruchs gemdf Hauptantrag eine uUber die Summe der
Einzelwirkungen aller Merkmale hinausgehende synergetische
Gesamtwirkung hervorrufen.

Das Hinzufligen der Merkmale (e), (f) und (g) zu den
Merkmalen des Anspruchs gemd@f Hauptantrag ist daher fur
den Fachmann naheliegend, so daBf der Gegenstand des
Anspruchs gemdf Hilfsantrag 2 auf keiner erfinderischen
Tatigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU beruht.

Hilfsantrag 4

Die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs gemaf Hilfs-
antrag 4 ist unbestritten.

04628

Der Anspruch gemafy-Hilfsantrag—4—unterscheidet sich vom

Anspruch gemdf Hilfsantrag 2 durch das zusatzliche Merkmal
(h) "unter Zugabe einer Behandlungsflussigkeit".

In dem angefochtenen Patent (Spalte 3, Zeilen 49 und 50)
und in den ursprunglich eingereichten Unterlagen (Seite 7,
Zeilen 31 und 32) wird nur einmal auf dieses Merkmal Bezug

genommen und dieses dabei nur als "gegebenenfalls"
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erforderlich erwadhnt, wobei eine besondere Bedeutung oder
Wirkung diesem Merkmal nicht beigemessen wird. Die im
Schreiben der Beschwerdefihrerin vom 8. September 1992
erstmals geltend gemachten angeblichen uUberraschenden
Effekte hinsichtlich Flussigkeits-Menge bzw. Fullstand
sind in der urspringlich eingereichten Fassung der Patent-
anmeldung nicht offenbart und missen daher bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit auBer Betracht
bleiben.

Im ubrigen ist es sowohl in Tauch-Lapp-Maschinen als auch
in Gleitschliff-Anlagen allgemein uUblich, eine gewisse
Menge an Behandlungsflissigkeit zuzugeben (vgl. hierzu die
Ausfuhrungen der Beschwerdefihrerin in dem angefochtenen
Patent in Spalte 1, Zeilen 15 und 16 und Zeilen 37 bis
39).

Daher ist es fur den Fachmann naheliegend, auch bei den
Verfahren gemdB der Druckschrift D1 dem Schleifmedium
"Chips" eine Behandlungsflissigkeit zuzugeben, wenn das
trockene Schleifmedium allein nicht den gewlinschten
Schleifeffekt erbringt.

Das Hinzufligen dieses naheliegenden Merkmals (h) 2zu den
Merkmalen des Anspruchs gemdB Hilfsantrag 2 hat keine
synergetische Wirkung zur Folge und kann daher eine
erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs
gemdB Hilfsantrag 4 im Sinne des Artikels 56 EPU nicht
begrunden.

04628 \ oS enn
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte:
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Der Vorsitzende:
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