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Sachverhalt und Antréage

0077.D

Auf di e europdai sche Patentannel dung Nr. 92 109 358.9
wur de das européi sche Patent Nr. 0 517 176 mt den
Ansprichen 1 bis 20 erteilt.

"1. Verfahren zum Vorbereiten von d asschei ben zur
Herstel l ung ei ner Mehrfachvergl asung, di e m ndestens
ei ne beschichtete d asschei be aufwei st, wobei eine
beschichtete d asrohtafel (9) in einzel ne
A asschei ben durch Schnei den entl ang ei ner
vor gegebenen Aufteil ungskontur und Brechen in den
Schnei dspuren aufgeteilt wird und wobei vor dem
Brechen mt einer nechani schen Abtragevorrichtung im
Berei ch der Aufteilungskontur entschichtet wrd,

dadur ch gekennzei chnet,

daR al s Abtragevorrichtung ei ne Schleifvorrichtung
(7) mt einem Schleifkdrper (8) verwendet wird, mt
dem ent| ang der Aufteil ungskontur gefahren und Uber
ei ne vorgegebene Breite entschichtet wird, und dal
nachfol gend mt einer Schneidvorrichtung (11) in den
entschi chteten Berei chen geschnitten wird."

Der gegen obi ges Patent eingel egte Ei nspruch der

Fa. d astechni sche Industrie Peter Lisec Ges. mb. H

- nachfol gend Beschwerdefudhrerin - wurde von der

Ei nspruchsabteilung mt Entschei dung vom 8. Mai 1998,
zur Post gegeben am 4. Juni 1998, zuruckgew esen, u. a.
deshal b, weil ei ne behauptete mindliche O fenbarung
nicht als Stand der Techni k aner kannt wurde.

Gegen vorgenannt e Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung
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hat di e Beschwerdef Uhrerin am 6. August 1998 unter

gl ei chzeitiger Zahlung der GebUhr Beschwerde ei ngel egt
und begrindet. Sie stellte den Antrag, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das europdi sche Patent

Nr. O 517 176 zu wi derrufen.

Di e Patentinhaberin - nachfol gend Beschwerdegegnerin -
stellte dengegeniber den Antrag di e Beschwerde
zur ickzuwei sen (Hauptantrag).

Nach vorbereitender Mtteilung der Kanmer genal3

Artikel 11 (2) VOBK und Erlall der Zw schenent schei dung
der Kammer uber eine Bewei sauf nahme genmélR Regel 72 EPU
vom 22. Okt ober 1999 fand am 14. Dezenber 1999 eine
nmiundl i che Ver handl ung vor der Kammer statt, in der die
Herren Johann Kopnek, Hel mut Forstner, Leopold Mader,
Peter Bayer und Heinrich Kraus als Zeugen vernomren

wur den. Nach der Bewei swirdi gung ergéanzten die Parteien
i n der mindlichen Verhandl ung i hre vorgenannten Antrage

wi e fol gt:

a) Beschwerdef Uhrerin

Hi | fswei se die Herren Petschenig Senior und Juni or
al s Zeugen uber di e heute von dem Zeugen Bayer
vor getragene of f enkundi ge Vor benut zung zu ver nehnen;

b) Beschwerdegegnerin

D e Beschwerde hilfsweise mt der Mal3gabe zurick-
zuwei sen, das Patent mt den in der nundlichen

Ver handl ung uberrei chten Pat entansprichen 1 bis 13,
der ebenfalls Uberreichten angepaldten Beschrei bung
sow e den Figuren 1 bis 7 gemalR der Patentschrift
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aufrecht zuhal t en

Di e unabh&ngi gen Anspriche 1, 6, 7 und 10 des

Hi | f santrages haben fol genden Wortl aut:

"1.

Ver f ahren zum Vor bereiten von G asschei ben zur
Herstel l ung ei ner Mehrfachvergl asung, die m ndestens
ei ne beschichtete d asschei be aufweist, wobei eine
beschichtete d asrohtafel (9) in einzelne

A asschei ben durch Schnei den entl ang ei ner

vor gegebenen Aufteil ungskontur und Brechen in den
Schnei dspuren aufgeteilt wird und wobei vor dem
Brechen mt einer mechani schen Abtragevorrichtung im
Berei ch der Aufteilungskontur entschichtet wrd,

dadurch gekennzei chnet, dal3

a) als Abtragevorrichtung eine Schleifvorrichtung
(7) mt einem Schleifko6rper (8) verwendet wrd,
mt dem entlang der Aufteilungskontur gefahren
und Uber eine vorgegebene Breite entschichtet
wi rd, und dall nachfol gend nmit einer
Schnei dvorrichtung (11) in den entschichteten
Ber ei chen geschnitten wird,

b) eine nicht beschichtete d asrohtafel unter
Ausl assung des Entschi chtungsschritts in
dersel ben Vorrichtung fixiert und aufgeteilt
W rd,

c) die beschichteten, i m Randbereich entschichteten
und di e nichtbeschi chteten d asschei ben
unm ttel bar nach dem Aufteilen fur Mehrfach-
ver gl asungsei nhei ten zu Mehrfachgruppen sortiert
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wer den. "

Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach

ei nem der Anspriche 1 bis 5 mt

a)

b)

d)

ei ner Hal terungsvorrichtung, auf der eine
G asrohtafel fixierbar ist,

ei ner Bewegungsei nrichtung in Form ei ner
ver f ahr baren Bricke (10),

ei ner Schneidvorrichtung (11), die an der Brilcke
ver fahrbar angeordnet ist und mt der entlang

ei ner vorgegebenen Aufteil ungskontur geschnitten
wer den kann,

ei ner Abtragevorrichtung zum Abtragen der
Beschi chtung entl ang der Aufteilungskontur,

Bet ati gungsei nri chtungen zum Bet ati gen der
Bewegungsei nri chtung, der Schnei dvorrichtung und
der Abtragevorrichtung,

wobei

f)

9)

di e Abtragevorrichtung eine Schl eifvorrichtung
(7) mt einem Schleifkorper (8) ist und

die Schleifvorrichtung (7) gegen di e Schnei d-
vorrichtung (11) austauschbar an der Bricke (10)
angeordnet ist, so dalR auch eine nicht

beschi chtete d asrohtafel geschnitten werden
kann. "
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Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach

ei nem der Anspriche 1 bis 5 mt

a)

b)

d)

ei ner Hal terungsvorrichtung, auf der eine
G asrohtafel fixierbar ist,

ei ner Bewegungsei nrichtung in Form ei ner
ver f ahrbaren Bricke (10),

ei ner Schneidvorrichtung (11), die an der Brilcke
ver fahrbar angeordnet ist und mt der entlang

ei ner vorgegebenen Aufteil ungskontur geschnitten
wer den kann,

ei ner Abtragevorrichtung zum Abtragen der
Beschi chtung entl ang der Aufteilungskontur,

Bet ati gungsei nri chtungen zum Bet ati gen der
Bewegungsei nri chtung, der Schnei dvorrichtung und
der Abtragevorrichtung,

wobei

f)

9)

di e Abtragevorrichtung eine Schleifvorrichtung
(7) mt einem Schleifkorper (8) ist und

die Schleifvorrichtung (7) und di e Schnei d-
vorrichtung (11) hintereinander an der Bricke
(10) angeordnet sind, wobei die

Schnei dvorrichtung unter Auslassung der Funktion
der Schl eifvorrichtung betatigbar ist.”

Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach
ei nem der Anspriche 1 bis 5 mt
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ei ner Hal terungsvorrichtung, auf der eine
@ asrohtafel fixierbar ist,

ei ner Bewegungsei nrichtung in Form ei ner
ver f ahr baren Bricke (10),

ei ner Schneidvorrichtung (11), die an der Bricke
ver fahrbar angeordnet ist und mt der entlang

ei ner vorgegebenen Aufteilungskontur geschnitten
wer den kann,

ei ner Abtragevorrichtung zum Abtragen der
Beschi chtung entl ang der Aufteil ungskontur,

Bet ati gungsei nri chtungen zum Bet &ti gen der
Bewegungsei nri chtung, der Schnei dvorrichtung und
der Abtragevorrichtung,

wobei

f)

9)

di e Abtragevorrichtung eine Schleifvorrichtung
(7) mt einem Schleifko6rper (8) ist und

di e Schl eifvorrichtung (7) und di e Schnei d-
vorrichtung (11) nebenei nander an der Brucke (10)
angeordnet und unabh&ngi g vonei nander arbeitend
bet ati gbar sind, wobei die Schneidvorrichtung
unter Ausl assung der Funktion der

Schl ei fvorrichtung beté&tigbar ist.”

VII1. Die Zeugenaussagen |assen sich wie fol gt zusammenfassen:

a) Zeuge Johann Zopnek

0077.D
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nach der Marktei nfihrung wei ch beschichteter

d aser habe sich in seinem Betrieb herausgestelt,
dall die von i hm benutzten Tische der Fa. Bottero
beziglich der Entfernung der Beschichtung i m
Berei ch der spéateren Bruchkanten insoweit
nachteilig gewesen seien als damt kein
wirtschaftliches Arbeiten ndglich gewesen sei

er sei deshalb auf die |dee gekommen, den
Schl ei f kopf auf die Tischbricke, die das

Schnei drad trage, aufzusetzen, umdamt mt ein
und densel ben Ti sch entschichten und ritzen zu
kdénnen:;

da ein Tisch, der vorgenannte Mglichkeiten
unfasse, nicht auf dem Markt gewesen sei, habe er
versucht, auf der Fachnmesse "d astec 90" in
Dissel dorf am 26. Oktober 1990 ei nen Lieferanten
zu finden, der ihmeinen Trager fir den
Schl ei f kopf und dessen zugehdri ge Steuerung nach
sei nen Vorstel |l ungen bauen wir de;

bei zwei Cel egenheiten habe er seine Idee
Fachl eut en vorgetragen, einmal am Messestand der
Fa. Lisec und zum anderen am Gal aabend di eser
Firma vom gl ei chen Tage;

bei bei den Cel egenheiten habe er vorgetragen, dal
ein Tisch winschenswert sei, dessen Tragersystem
sowohl den Schleif- als auch den Schnei dkopf
trage und der steuerungsmalRlig so ausgestaltet

sei, dall zunachst das Schleifen und dann das
Schnei den erfol ge; Gesprachspartner seien dabei
die Herren Lisec, Forstner und Mader gewesen; da
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es sich um of fene Gesprache gehandelt habe, seien
auch andere als die vorgenannten Herren mt in
den Cedankenaust ausch ei nbezogen worden sowohl am
Messest and al s auch am Gal aabend, bei wel chem er
Uberdi es an zwei Tischrunden beteiligt gewesen

sei

da er seine |dee des Tischunbaus und ei ner
angepaldt en Steuerung der Werkzeugtrager nicht far
pat ent wir di g gehal ten habe, sei von seiner Seite
keinerlei Vertraulichkeit, sondern ein freier
Cedankenaust ausch angestrebt worden;

es seien basierend auf dem Prinzip erst Schleifen
dann Schnei den der d asrohtafel verschiedene
Vorrichtungsal ternativen erértert worden

Zeuge Hel nut For st ner

al s Verkaufsleiter der Fa. Lisec sei er beim

Gal aabend seiner Firma anl a@lich der "d astec 90"
mt vielen Kunden in Kontakt gekommen und
zusanmen mt Herrn Mader ebenfalls von der

Fa. Lisec mt dem Zeugen Zopnek an ei nem Ti sch
gesessen, wobei Herr Zopnek seine |dee vom
Schl ei fen und Schnei den beschichteter d astafeln
vorgetragen habe; in Gesprachen seien daraufhin
ver schi edene Varianten der vorrichtungsmafdi gen
Unrset zung der vorgenannten |dee erdrtert worden
nam ich Ausstattung des Tisches mt einer Brulcke,
auf der die Kopfe fiur das Schleifen und das
Schnei den auf gesetzt seien, dergestalt, dal eine
X- Y- Bewegung der Kopfe nbglich sei; damt sollte
errei cht werden, dall an ei nem Ti sch geschliffen
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und geritzt werden koénne;

- er sei aber skeptisch gegeniber der Zopnek-Idee
gewesen u. a. wegen der Ausstattung eines frenden
Ti sches mt einer brickengetragenen Schleif- und
Schnei dvorrichtung; insgesant sei es nicht bei
ei nem bl oBen Gesprach geblieben, es seien auch
Ski zzen angefertigt worden, Uber deren Verbleib
er aber nichts Genaues w sse;

c) Zeuge Leopol d Mader

- als technischer Leiter der Fa. Lisec sei er am
Gal aabend seiner Firma anl &Blich der "Q astec 90"
mt Herrn Zopnek in Kontakt gekommen; zugegen
sei en auch der Lisec-Kollege Herr Forstner und
noch ei ne grofRere Anzahl Kunden gewesen

- bei dieser Begegnung habe Herr Zopnek i hm sei ne
| dee vom Abschl ei fen der Beschi chtung von
beschi chtetem d as vorgetragen, wobei diese |dee
auf vorrichtungst echni sche Unset zungsntgl i ch-
keiten hin diskutiert worden sei und zwar in
Ver bi ndung mt der Taktzeit und Logi stik; obwohl
er die ldee, sowohl das Schleif- als auch das
Schnei drad an ei ner Bricke, evtl. sogar je einer
Br icke, anzubringen, fir gut gehalten habe, sei
ei ne di ese Prinzipien beriucksichti gende Maschi ne
aus firmenpolitischen G unden erst einige Jahre
spater gebaut worden

- Zopneks Winsch sei eine Nachristung ei nes

best ehenden Ti sches gewesen, er als Lisec-Mann
habe di ese Vorstellung geschaftlich nicht fiur

0077.D N
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i nt eressant gefunden;

die im Verl auf des Gal aabends angefertigten

Ski zzen seien in einer Atnosphdre ohne jede
Gehei mhal t ung ent st anden; Uber den Verbleib

di eser Skizzen kdnne er nur nutnmaf3en, dall sie am
Ti sch gebl i eben seien;

Zeuge Peter Bayer

seine Firma habe Herrn Petschenig G asl adungen,
aber auch einen alten Bystroni k-Tisch und ei ne
Abschl ei fvorrichtung der Firma Luxguard verkauft;

basi erend auf di esen Baugruppen habe er mt
Herrn Petschenig die Integration der
Abschl ei fvorrichtung in die Schneidvorrichtung
di skutiert und zwar auf die Brucke des Tisches,
damt sie in Quer- und Langsrichtung verfahrbar
sei; es sei auch die Frage einer

Kost enbet ei | i gung angesprochen wor den;

i m Fridhjahr 1990 habe er mt Herrn Reisch von der
Firma Luxguard die von Herrn Petschenig auf den
Bottero-Ti sch aufnontierte Abschleifvorrichtung

i n Leopol dsdorf gezei gt bekommen;

di e Ei nl adung nach Leopol dsdorf seitens des

Herrn Petscheni g sei aufgrund gegenseitigen
Kennens erfolgt und weil Letzterer offensichtlich
ni chts geheimhalten wollte; fur ihn sei klar
gewesen, dalR wegen der Verwendung von Schnei do
erst geschliffen und dann geschnitten werden

misse;
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- im Zusamenhang mt dem Gal aabend der Fa. Lisec
auf der "G astec 90" sei zu benerken, dald
Herr Zopnek etwas weiter entfernt von ihm
gesessen habe und dalR er mt ihmerst 1992 lber
di e Montage ei ner Abschl eifvorrichtung geredet
habe und zwar bei Eroffnung der Firma Prod as;

- imVorfeld der nindlichen Verhandl ung vor der
Kamer, habe er mt Herrn d aser von der
Fa. Hegla gesprochen und ihmmtgeteilt, dalR er
mt Herrn Petschenig Uber die "besagte
Vorrichtung" gesprochen habe, was zu der Aussage
gef ihrt habe, "dalR dies nicht erfreulich sei™

e) Zeuge Heinrich Kraus

- die Aufteilung der Tatigkeitsfel der bei der
Fa. Prod as, bei der er und Herr Beier angestellt
gewesen seien, sei dergestalt gewesen, dalR er fur
di e kauf manni schen Bel ange und dalR Herr Beier fir
den techni schen Bereich zustandi g gewesen seien;
auf grund des guten Verhéaltni sses sei es fur ihn
"schwer vorstellbar”, daR Herr Zbpnek den
Herrn Bei er angesprochen haben sollte, ohne dal3
er etwas erfahren hatte, wenn es umeine w chtige
Sache gegangen war e;

- ei n Uber gelegentliche Unterhaltungen mt dem
kl ei neren Kunden, Herrn Zb6pnek, hinausgehendes
Cesprach von zwei drei Stunden in Wen habe nicht
stat t gef unden

0077.D N
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- es treffe zu, dalB er auf der "d astec 90" gewesen
sei, ohne sich aber an ein Zusammentreffen mt
Herrn Zobpnek erinnern zu konnen.

Di e von der Beschwerdef Uhrerin angebot enen Zeugen

Herr Petschenig Senior und Herr Petschenig Junior wurden
seitens der Kammer - nach Vernehnung der vorgenannten
funf Zeugen - ohne Vernehnung entl assen.

Die wesentlichen Argunente der Parteien, die zur

St it zung i hrer vorgenannten Antré&ge i m Anschlul3 an die
Ver nehmung der funf Zeugen genmdl3 Abschnitt VI

vor gebracht wurden, |assen sich we fol gt

zusamrenf assen:

a) Beschwerdef Uhrerin

- Di e Aussagen der Herren Forstner und Mader seien
techni sch stimm g, auch wenn Details der
Zeugenaussagen ni cht vol |l standi g Uberei nsti mmt en;
der Angriff der Beschwerdegegnerin ziele auf die
d aubwir di gkeit der Zeugen, ohne damt die
nmindl i che O f enbarung erschittern zu kénnen;

Unt erschi ede zu den Aussagen vor dem Deut schen
Bundespat entgeri cht spréchen fur die

d aubwir di gkeit der Zeugen, zunal der zu
beurteil ende Sachverhalt neun Jahre zuruckliege;

- die vom Zeugen Bayer vorgetragene of fenkundi ge
Vor benut zung i n Verbindung mt den Herren
Pet scheni g bel ege, dall das Beanspruchte von zwei
unabhangi gen Stell en vorweggenomen wor den sei;

- hil fswei se werde beantragt, die Herren Petschenig
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zur obi gen of f enkundi gen Vor benut zungshandl ung zu
ver nehmen und ei nen eventuel | en Ver spatungs-

ei nwand der Gegenseite deshalb zu verwerfen, weil
di e weitere Vorbenut zungshandl ung erst in der
nindl i chen Ver handl ung vor der Kanmmer vorgebracht
wor den sei

- zum Hi | f santrag der Beschwerdefihrerin se
auszuf ihren, dalR der QOoerbegriff des Anspruchs 1
aus (Dl) - das ist die DE-C-3 403 682 - bekannt
sei und sich sein Merkmal a) aus der mindlichen
Vor beschrei bung ergebe; die Neuheit dieses
Ver f ahrens sei gegeben, nicht aber das
Erfordernis erfinderischer Tatigkeit erftllt;

- das Unt er schi edsner knal zum konventi onel | en
Schnei dti sch sei die Schleifvorrichtung, die
aktivier- und deaktivierbar sei;

- di e Vorrichtungsanspriche genmal3 Hi | f santrag
stellten einen VerstoRR gegen Artikel 123 EPU dar,
da Merkmal e daraus nur in Verbindung mt den
Ver f ahr ensanspr tichen of f enbart sei en;

- di e Aust auschbarkeit von Schleif- und Schnei dkopf
bzw. di e spezielle Anordnung dersel ben bedeute
ei ne Auswahl aus weni gen Mjglichkeiten bzw. die
Zur uckf ihrung der Vorrichtung (zur Durchfihrung
des beanspruchten Verfahrens) auf ihren
Ur sprungszustand, so dalR di e Gegenstande der
unabhéngi gen Vorri chtungsanspriche i nsgesant
gesehen nahel i egend sei en;

b) Beschwerdegegnerin

0077.D N



0077.D

- 14 - T 0811/98

da in vorliegendem Verfahren alle Beweismtte
von der Ei nsprechenden (Beschwerdefihrerin)
stamt en und di e Beschwerdegegnerin darauf kaum
Ei nfl u3 nehnen kénne, seien besonders hohe
Mal3st &be bei der Abwagung der zu beurteil enden
Konpl exe anzul egen, vor allemda, wo es sich um
W der spriche bzw. um Licken in der Beweiskette
handel e;

der Zeuge Zobpnek sei seit seiner Cesellenzeit in
enger Beziehung zur Beschwerdef Uhrerin gestanden
was auch fur die Zeugen Forstner und Mader gelte,
die zum fraglichen Zeitpunkt Angestellte im

kauf manni schen bzw. techni schen Bereich dieser
Firma gewesen seien

di e Zeugenaussagen vor dem Deut schen
Bundespat ent geri cht - nachfol gend (D10) - und vor
der europai schen Beschwerdekamer 3.2.3 ergében
W derspriche, z. B. beim Material der

Ski zzentrager (Serviette oder Bierdeckel) und
bei m Verbl ei b der Skizzen, bzw. Bewei sl icken

z. B. bei fehlenden Personennanen; in sachlicher
Hi nsicht falle auf, dalR das Fachw ssen stets in
Ri chtung erst Schleifen und dann Schnei den
interpretiert werde, obwohl gemal3 nach-
veroffentlichter (D13) - das ist die AT-Patent-
annel dung 2480/ 92 vom 15. Dezenber 1992 - der
Beschwer def Ghrerin auch di e ungekehrte Fol ge
nmogl i ch sei;

der Unstand, dall der Zeuge Zopnek fur seine |dee
ei ne finanzielle Forderung an di e Beschwerde-
fUhrerin gerichtet habe, belege sein
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Gehei mhal t ungsi nt eresse, zunal diese Firma (D13)
zwei Jahre spater zum Patent angenel det habe und
eine MIlionen DM kostende Maschi ne Jahre nach
der "d astec 90" gebaut habe;

zum H | fsantrag sei festzuhalten, dal bei (D1)
nur Bl ankgl as bearbeitet werde und dall es hieraus
ni cht bekannt und nahegel egt sei, ein und

di esel be Vorrichtung sowohl fur beschichtetes als
auch fur unbeschichtetes 3 as zu verwenden, um
ohne Regal zwi schenl agerung, Konbi nati onen aus
beschi chteten und unbeschi chteten Schei ben
zeitlich und | ogistisch Uberzeugend zusanmmen-
stellen zu koénnen; auch die von der Beschwerde-
fahrerin als Stand der Techni k geltend genachte
mindl i che O f enbarung betreffe kein Verfahren
nach Anspruch 1 bzw. | ege ein solches einzeln
oder in Konbi nation nicht nahe;

di e Gegenargunent e der Beschwerdefihrerin zum
Anspruch 1 seien ex post, da ohne Kenntnis der
Erfi ndung der Stand der Techni k unergi ebi g sei
zumal zunachst habe erkannt werden nissen, dald
Bl ank- und beschichtetes d as auf einer
Vorrichtung bearbeitbar seien und di e Tatsache,
dalR Bl ankgl as kei ne Schl ei fvorrichtung bendti ge,
gegen den Einsatz eines mt einer solchen

Schl ei fvorrichtung ausgestatteten Ti sches
gesprochen habe;

mt Blick auf die Vorrichtungsanspriche werde
kein VerstoR gegen Artikel 123 EPU gesehen;

deren Cegenstande betrafen Merkmal skonbi nati onen
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teil s gegenstandlicher teils steuerungs-

techni scher Art, die im Zusammenhang mt der
Bear bei tung von zwei Sorten G as fur Mehrfach-
ver gl asungen i minsgesant zu berucksi chti genden
Stand der Techni k ohne Vorbild seien;

- zusammenfassend seien zum ndest die in der
mindl i chen Ver handl ung Uberrei chten Anspriche 1
bis 13 genmald Hi | fsantrag recht sbestandi g;

- der Antrag der Beschwerdef Uhrerin auf
Zeugenei nver nahne der Herren Petschenig sei als
ver spat et zurickzuwei sen

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf das Protokoll der
Zeugenaussagen und den ubri gen Akteninhalt verw esen.

Ent schei dungsgr inde

2.1

2.2

0077.D

Di e Beschwerde ist zul &ssig.

Mindl i che O f enbar ung

Di e Beschwerdefuhrerin hat geltend gemacht, dalR aufgrund
nmiundl i cher O f enbarung auf der "d astec 90" in

Dissel dorf, und zwar am Messestand der Fa. Lisec bzw. an
deren Gal aabend anl aBl'ich der "Q astec 90" der

Cegenst and des Streitpatents vorweggenommen worden sei.

Herr Zopnek hat sich in seiner Vernehmung als Zeuge der
Kanmmrer gl aubwirdi g als Prakti ker dargestellt, der
bereits vor der "d astec 90" an ei nem ei genen
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Schnei dti sch Randent schi chtungen an beschichtetem d as
mttels einer Schleifvorrichtung vorgenomen hat und der
die Nachteil e des Randentschi chtens erkannt hat. Auf

di eser Basis ist fur die Kamrer auch seine weitere
Aussage uberzeugend, dald er seine an Ei nzel schei ben
(nicht d asrohtafeln!) gewonnenen Erkenntni sse bei einem
Forum wie es die "G astec 90" darstellt, da er sie
nicht fur "patentwirdi g" hielt, Mschinenherstellern
ero6ffnet hat, umsie far ihn baulich und steuerungsnmaldi g

uneuset zen.

Di e Vorgange bei der "d astec 90" haben fir die Kanmer
deshal b hohen Stellenwert, weil sie von den anderen
Zeugen, die der Verw rklichung der |deen des Zeugen
Zopnek eher reserviert gegeniuberstanden, in technischer
H nsicht bestatigt werden, vgl. Zeugenprotokoll der
Herren Forstner und Mader. Da beide eine technische
Ausbi | dung haben und auch der derzeit in kaufmanni scher
Funktion téatige Zeuge Forstner sich selbst als

"techni scher” Kauf mann bezei chnet, der nicht nur \aren,
sondern auch i hre technischen Inhalte verkauft, ist beim
Gal aabend der Fa. Lisec, ein Personenkreis angesprochen
wor den, der die Tragweite und Bedeutung des
Zopnekvorschl ages: "setze eine Schleifvorrichtung auf
di e ohnehi n vor handene Briucke ei nes Schneidtisches und
steuere sie so an, dall sie vor dem Schnei den den

Schl ei fvorgang ausfuhrt”, unmttel bar erkennen und
bezuglich seiner i mmanenten Vorteile "nur ein Tisch" far
zwei verschi edene Werkzeugtypen (Schleif- bzw

Schnei drad) abschéat zen konnte, zumal es zu einer

Di skussi on Uber di e maschi nenbaul i che Ausgestal t ung

zum ndest am Gal aabend der Fa. Lisec gekomren ist, vgl.
Ski zzenanfertigung auf Behelfsmaterial we Servietten
oder Bi erdeckel n.
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Di e Kammer bestreitet in keiner Wise, die in
Nebenpunkten partielle Unzul &nglichkeit der
Zeugenaussagen, seien sie w dersprichlicher,

| tckenhafter oder nichtw ssender Art, hat sich aber
personlich durch direktes Befragen der Zeugen einen
gefestigten Ei ndruck dergestalt genmacht, dall auf dem
Gal aabend der Beschwerdef ihrerin ein Fachmann auf dem
Cebi et der Mehrfachvergl asung seine techni sche | dee zum
Bear bei ten von beschi chteten G asschei ben anderen
Fachl eut en ohne er kennbaren CGehei nmhal tungswi || en
vorgetragen hat, nadmich in Form der Wnschvorstellung,
ei nen Tisch zu bekomen, bei dem an ei ner @ asrohtaf el
von ca. 6x3 m zuerst die Beschi chtung abgeschliffen und
anschl i eBend der Schnei dvorgang ausgef thrt wird und zwar
dergestalt, dal die jeweiligen Werkzeuge Schleifrad und
Schnei drad brickengetragen und | &ngs der X- und Y-Achse
bewegbar sowie in die Betriebsstellungen
aktiv/nichtaktiv ansteuerbar sind. Bezlglich dieses
Urst andes entsprechen sich die Aussagen der drei Zeugen
Zopnek, Forstner und Mader, und auch durch Befragen
ergeben sich kei ne Wderspriche oder Ungereintheiten.

Fir die Tatsache, dall es sich bei der Handl ungswei se von
Herrn Zopnek nach sei ner Ei nschatzung um kei ne

pat ent wir di ge | dee gehandelt habe, spricht zunachst das
Forum von deren Prasentation, namich ei ne Fachnesse,
und weiterhin der zweifache Versuch, namich am

Messest and der Beschwerdef dhrerin bzw. an deren

Gal aabend, seine |Idee einem Maschi nenhersteller in aller
Breite vorzustellen, also jeweils Kreisen, die nach
al | er Lebenserfahrung ein Konmen und Gehen der
Messet ei | nehner bei nhalten und als nicht abgeschl ossen
anzusehen sind. In die Kategorie "Wderspruch" ist die
For derung des Zeugen Zopnek nach ei ner Entschadi gung von
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der Beschwerdefuhrerin fir seine |dee einzureihen;

di eser Unmstand darf aber nicht fur sich beurteilt

werden, weil sonst der Gesanteindruck des Zeugen Zopnek
verfal scht wirde. Imubrigen spielt er nicht in die

Vor gange bei der "d astec 90" hinein, sondern betrifft

ei ne Angel egenheit zw schen dem Zeugen Zopnek und der
Beschwer def Ghrerin. Aus (D12), dem Schrei ben der
Beschwer def ihrerin an di e Beschwer degegnerin vom

11. Januar 1996, in dem di e Forderung des Zeugen Zopnek
erwdhnt wird, kann zudem geschl ossen werden, dalR es sich
hi erbei um ei ne spatere Uberl egung des Zeugen angesi chts
des Erfol gs seiner Idee handelt.

Vor st ehende Uber| egungen zusanmmenfassend hat sich die
Kanmmer durch di e Zeugenei nver nahnme davon uberzeugt, dal
di e nundl i che Vorbeschrei bung von Seiten des

Herrn Zopnek auf der "d astec 90" als Stand der Technik
imSinne von Artikel 54 (2) EPU anzusehen ist und daR
sie in merkmal smali ger Hi nsicht vollstéandig auf die
Merkrmal e des erteilten Anspruchs 1 zu lesen ist. Dies
wur de den Parteien als Ergebnis der Zw schenberatung zur
Frage der mindlichen O fenbarung in der mindlichen

Ver handl ung mtgeteilt.

O f enkundi ge Vor benut zung

Der Zeuge Bayer hat in der nundlichen Verhandl ung vor
der Kammer erstmals auf eine of fenkundi ge Vorbenut zung
ei ner Vorrichtung zum Vor bereiten von d asschei ben

hi ngewi esen und zwar durch geschéaftliche Kontakte

zwWi schen i hm und den Herren Petschenig Senior und

Juni or.

Da di eser Vortrag nicht Uber den Gegenstand der
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nmindl i chen O f enbarung hi nausging, teilte die Kammer den
Parteien in der Verhandlung mt, dal die Kamrer nicht in
di e Beurteilung di eser behaupteten of fenkundi gen

Vor benut zung ei nzutreten brauche.

Haupt antr ag

W e vorstehende Ausfihrungen zur Frage der nundlichen
O fenbarung erhellen, ist die Kamrer in der nundlichen
Ver handl ung zu der Uberzeugung gel angt, daR diese die
Merkmal e des erteilten Anspruchs 1 vollstandig
neuhei t sschadlich vorwegnimmt. I n der Frage der
nmobgl i chen Abfol ge der Vorgange Schnei den/ Schl ei fen
vermag di e Kammer auch im Hi nblick auf (D13) keine
Erschutterung des Fachw ssens zu erkennen, da die Zeugen
Zopnek, Forstner, Mader und Bayer ubereinstinmend

vor getragen haben, dald nur das Schleifen vor dem
Schnei den prakti kabel sei.

Mangel s Neuheit all seiner Merkmal e kann der erteilte
Anspruch 1 kei nen Rechtsbestand haben, so dal dem
Haupt antrag der Beschwer degegnerin der Erfol g versagt
wer den mnuf3.

Hi | f santrag

0077.D

Der von der Beschwerdegegnerin vorgel egte Hilfsantrag
unf a3t ei nen unabhangi gen Verfahrensanspruch
(Anspruch 1) sow e drei unabhangi ge Vorrichtungs-
anspruche (Anspriuche 6, 7 und 10). Die Prufung der
Recht sbest andi gkeit di eser Anspriuche fihrt zu

nachf ol gendem Er gebni s:

Anspruch 1
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Di eser Anspruch ist auf ein Verfahren abgestellt, das
di e Aufgabe | 6st, den Sortiervorgang beschichteter bzw
unbeschi chteter d asschei ben zu verei nfachen. Dazu

wer den beide Sorten von d asschei ben auf ein und

densel ben Ti sch bearbeitet, né&mich durch Teilent-

schi chten der beschichteten d asschei ben entl ang der
Auf t ei l ungskontur mttels Schleifen und nachf ol gendem
Schnei den/ Brechen der Schei ben und durch ein
Schnei den/ Brechen der Kl argl asschei ben, wobei die
beschichteten/teil entschichteten und die

Kl ar gl asschei ben (ni cht beschi chtete Schei ben)

unm ttel bar nach dem Aufteilen fir Mehrfachvergl asungs-

ei nheiten zu Mehrfachgruppen sortiert werden.

Damt wird erreicht, dal der Zeitbedarf pro

Mehr f achgruppe und der Logi sti kaufwand durch den Entfal
von Regal zwi schenl agerung ent schei dend ver bessert werden
kann.

Di eses Verfahren ist unbestritten neu und nach

Uber zeugung der Kammer auch erfinderisch, weil es im
Gegenatz zum Vor bri ngen der Beschwerdef Ghrerin um nmehr
geht, als einen bekannten Schnei dtisch mt einer

Schl ei fvorrichtung zu versehen. Erst die Anpassung und
Ausl egung der Steuerung auf das Schleifen vor dem
Schnei den beschichteter Schei ben und an den Schnei d-
vor gang unbeschi chteter Schei ben durch Deakti vi eren der
Schl ei f schei be eroffnet die Moglichkeit, an ei nem

ei nzigen Tisch zwei Sorten 3 as zu verarbeiten. D e nach
Real i si erung di eser G undiberl egungen er zi el baren
Vorteil e sind Uberzeugend, da sie die Zw schenl agerung
der geschnittenen/ gebrochenen Schei ben entbehrlich
machen, was ei nen Uberragenden betrieblichen Vortei

ergi bt.
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Weder (D1) noch die mindliche Vorbeschrei bung setzen
sich mt der Losung der hier angesprochenen Aufgabe, den
Sortiervorgang zu verei nfachen, ausei nander, so dal3 der
Fachmann auf kei n nacharbeitbares Vorbild zurickgreifen
konnte, sondern sel bst erfinderisch tatig werden nufdte.
Das Verfahren nach Anspruch 1 erfullt damt zusamen mt
den von i hm abhangi gen Verfahrensansprichen die
Erforderni sse des Artikels 56 EPU.

Anspriche 6, 7 und 10

Ander ungen

Di e Beschwerdefuhrerin sieht in den unabhangi gen

Vorri chtungsansprichen ei nen Verstol3 gegen Artikel 123
EPU. Dem kann di e Kanmer aus den nachf ol genden G iinden
ni cht zusti nmen:

Die erteilten Anspriche 8, 9 und 12 als Vorl &ufer der
gel t enden unabhangi gen Vorri chtungsanspriche enthalten
jeweils die Angabe "zur Durchfihrung des Verfahrens nach
ei nem der Anspriche ...", was inpliziert, dal3 alle

Ver f ahr ensner knael e des vor geordneten Verfahrens-
anspruches angesprochen sind. Ei ne Wgl assung der
zitierten Angabe und di e photographi sche Auflistung der
Ver f ahrensnerknal e des jeweils vorgeordneten

Ver f ahr ensanspruches ware mt Sicherheit aus der Sicht
des Artikels 123 EPU nicht zu beanstanden, weil nichts

hi nzugekonmen und ni chts weggel assen wor den war e.

Daraus fol gt, dal die Angabe "zur Durchfdhrung des

Ver f ahrens . .. ni cht nur faktisch, sondern auch in
techni scher Hinsicht eine Bricke zw schen Verf ahrens-

und Vorrichtungsanspruch herstellt d. h. alle Merkmale
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di e i m Zusanmenhang mt dem Verfahrensanspruch of f enbart
sind, konnen jederzeit ohne Verstold gegen Arti kel
123 (2) EPU i m Vorrichtungsanspruch herangezogen wer den.

Fol gende Textstellen der Beschrei bung sind zudem al s

O f enbarungsquel | e der Merkmal e der unabh&ngi gen

Vorri chtungsanspriche von besonderem I nteresse, vgl.
EP-B1-0 517 176, Spalte 8, Zeilen 5 bis 8 und Zeilen 45
bis 58, so dalR zusanmmenfassend kein Verstold gegen die
Erforderni sse des Artikels 123 (2) EPU vorli egt.

Da die Anspruche 6, 7 und 10 alle Merkmal e der erteilten
Anspruche 8, 9 und 12 beinhalten und die gewdhlte
einteilige Anspruchsfassung am Schut zberei ch nichts
andert und da in jedem Anspruch ein Merkmnal

hi nzugekonmen i st, vgl. Anspruch 6 "so dalR auch eine

ni cht beschichtete d asrohtafel geschnitten werden kann"
bzw. Anspruch 7 und 10 "wobei die Schneidvorrichtung
unter Ausl assung der Funktion der Schleifvorrichtung
bet ati gbar ist", kann auch kein Verstol3 gegen die
Erforderni sse des Artikels 123 (3) EPU gesehen werden,
da ein zusatzliches Anspruchsnerkmal eine Ei nschrankung
und kei ne Erweiterung des Schut zunfanges bedeutet.

Neuhei t

Di e Neuheit der Vorrichtung nach Anspruch 6, 7 und 10
ist jeweils gegeben und wurde auch von der
Beschwer def threrin und der Kamrer nicht in Zweifel
gezogen, so dall noch zu prifen ist, ob vorgenannte
Anspriche auf erfinderischer Tatigkeit beruhen.

Erfinderische Tatigkeit
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Di e unabh&ngi gen Anspriche 6, 7 und 10 sind dar auf
abgestel It, dalR sie das beschichtete G as erst

Schl ei fent schi chten, dann Schnei den und Brechen, und dal3
sowohl beschichtetes als auch unbeschichtetes d as, auf
ei nem ei nzi gen Tisch bearbeitet werden kann, was die im
Abschnitt 5.1 angegebenen Vorteile beziglich des
Sortiervorganges ero6ffnet.

Di e nundliche Ofenbarung ist fir den Gedanken rel evant,
erst beschichtetes das zu schleifen und dann zu

schnei den; ein Bearbeiten von zwei Sorten  as auf einem
ei nzigen Tisch und die damt sich ergebenden
Mogl i chkeiten der Zeiteinsparung und Verringerung des
Logi sti kauf wandes si nd dagegen nicht i m Ansat z

angespr ochen.

Das verneintliche Naheliegen der Gegenstéande der
Anspriche 6, 7, und 10 kann sich somt nicht auf Stand
der Techni k stidtzen, sondern ist vielnehr ein
Argunentieren in Kenntnis der Erfindung (ex post).

Vor genannt e ex post-Betrachtung der Beschwerdefihrerin

| &Rt dberdi es unbeachtet, dafll erst einmal erkannt werden
muldte, dall an ein und densel ben Tisch zweierlei Sorten
G as verarbeitbar sind. Daruberhinaus war vom Fachmann
daf ir zu sorgen, dald dies auch vorrichtungsnali g
ernmbglicht wird, namich durch Anpassung der Steuerung,
dergestalt, dalR die Schleifschei be entsprechend der

G assorte und dem jeweil s auszuf threnden Arbeitsschritt,
Schl ei fen und Schnei den bei beschichtetem @ as, und
Schnei den bei unbeschichtetem d as, angesteuert w rd.
Al l ei n di ese Uberl egungen zei gen, daBR eine Viel zahl von
Schritten notig war, umdi e Losungsnerkmale fiur die

gel tende Auf gabe zu verw rklichen.
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Aus dem Zusammenhang gerissen und in Kenntnis der

Erfi ndung mag es nahel i egend sein, gemall Anspruch 6 die
Schl ei f- bzw. Schnei dvorrichtung austauschbar, genafl
Anspruch 7 hintereinander an der Bricke und genal3
Anspruch 10 nebenei nander und unabhangi g vonei nander

ar bei tend anzuordnen. Die Kenntnis der Erfindung stellt
i ndes nicht die Basis der, anhand der das Erfordernis
der erfinderischen Tatigkeit einer Erfindung zu
beurteilen ist.

Zusanmmenfassend trifft es somt nicht zu, dal3 es

| ediglich der Auswahl aus weni gen Mglichkeiten bzw. der
Zur tckf ihrung der Vorrichtung auf ihren U sprungszustand
(d. h. ohne Schleifvorrichtung) bedurft hatte, umdie
Gegenst ande der Anspriuche 6, 7 und 10 zu erzielen.

Al's Ergebnis der obigen Uberlegungen ist die Kamrer zu
der Uberzeugung gel angt, daR es erfinderischen Zutuns

bedurfte, die CGegenstéande der Anspriche 6, 7 und 10 zu
erzielen, Artikel 56 EPU, so daR auch di ese Anspriiche

und di e davon abhangi gen Anspriche 8, 9 und 11 bis 13,
di e Weiterbil dungen der Erfindung betreffen,

Recht sbest and haben konnen.

Auf di eser Anspruchsbasis ist das europai sche EP-Bl-
0 517 176 in beschranktem Unfange aufrechtzuerhalten.
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Ent schei dungsgr inde

Aus di esen Grunden wird entschi eden:

1. Di e angef ochtene Entschei dung w rd auf gehoben.

2. Di e Angel egenheit wird an die erste Instanz
zur ickverw esen mt der Anordnung, das Patent in
geadndertem Unfang mt den in der nundlichen Verhandl ung
Uberrei chten Unterl agen - Patentanspriche 1 bis 13 und
angepaldt er Beschrei bung - sow e den Figuren 1 bis 7
gemal3 der Patentschrift aufrechtzuerhalten.

Der Geschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

N. Maslin C. T. WIlson
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