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Sachverhalt und Antréage

0128.D

I n der mindlichen Verhandl ung vom 4. Mirz 1999 hat die
Ei nspruchsabtei l ung di e Ei nspriche gegen das europdi sche
Patent Nr. 0 579 949 zuruckgew esen; die schriftliche
Ent schei dung gemaR Artikel 102 (2) EPU ergi ng am

19. Marz 1999. In ihr kamdi e Einspruchsabteilung zu dem
Ergebni s, dall der Aufrechterhaltung des Patents in der
erteilten Fassung der geltend gemachte Ei nspruchsgrund
der mangel nden erfinderischen Tatigkeit (Artikel 100 a)
EPU) nicht entgegenstehe und daB der nach Abl auf der

Ei nspruchsfrist eingefidhrte Ei nspruchsgrund nach Arti kel
100 b) EPU wegen fehl ender Rel evanz nicht zu

ber Gicksi chti gen sei.

Gegen vorgenannte Entschei dung hat di e Einsprechende |
"Hans Ei nhell AG' - nachfol gend Beschwerdefihrerin - am
23. April 1999 unter gleichzeitiger Zahlung der Gebuhr
Beschwer de ei ngel egt und diese am 29. Juli 1999

begr indet .

Die Einsprechende | "C. & E. Fein GrbH & Co." hat keine
Beschwer de eingel egt und wrd nachfolgend als "weitere
Ver f ahrensbetei | i gte" bericksichtigt.

Nach vorbereitender Mtteilung der Kamrer, in der sie

i hre vorl aufige Beurteilung zu den Fragen der
Ausf Ghr barkeit des Gegenstandes geméal3 Streitpatent und
der erfinderischen Tatigkeit des beanspruchten

Cegenst andes kundtat, fand am 20. Dezenber 2001 ei ne
nmindl i che Verhandl ung vor der Kamrer statt. Fur die
weitere Verfahrensbeteiligte war - abgesehen von ei nem
Zuhorer - niemand anwesend; das Verfahren wurde gemald
Regel 71 (2) EPU ohne die nicht vertretene

Ver fahrensbeteiligte fortgesetzt.
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D e Beschwerdegegnerin Uberreichte in der mindlichen
Ver handl ung neue Anspriche 1 bis 9.

Anspruch 1 hat nachfol genden Wortl aut:

"1. Fl achenschl ei fraschine (1) mt Schw ngantri eb,
ausgebi | det als Exzenterschleifer oder dergl., mt an

ei nem Cetri ebegehduse (9) beweglich festgehal tenem
Schleifteller (19), der durch Mdtordrehung, vorzugsweise
ei nes El ektronotors (23) schw ngend, insbesondere
oszillierend, antreibbar ist, wobei ein Wnkelgetriebe
zur Ubertragung der Mbtordrehung auf einen
Exzentertrager (17) und von diesem zum Schleifteller
(19) hin vorgesehen i st,

dadurch gekennzei chnet, dal3 eine biegsane Welle (33) als
W nkel getriebe dient, daR die biegsanme Welle (33) uber
das W nkel getri ebegehduse (9) einen unver ander baren

W nkel (32) von 90° bis 130° zw schen der Achse des
Motors (23) und der Achse des Schleiftellers (19)

tber bruckt, wobei die biegsane Welle (33) an dem
Exzentertréager (17) angreift, der mt nur einer einzigen
Lagerstelle im Getri ebegehduse (9) und nur imunteren
Berei ch des CGetriebegehduses (9) drehbar gel agert ist.”

Basi erend auf den Beweisnmitteln

(D1) DE- A-3 805 926

(D2) US-A-4 782 632

(D19) Skizzenblatt mt Figuren 1/2 und

(D20) Eidesstattliche Versicherung von
Herrn Gerd Raubert zu (D19)

brachten di e Beschwerdef dhrerin und Beschwer degegnerin
i mwesentlichen fol gende Argunente vor:
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a) Beschwerdef Ghrerin

- mt Blick auf den nachgeschobenen Ei nspruchsgrund
der mangel nden Ausf Uhrbarkeit sei zu
ber Gcksi chtigen, dall ein Gund fur die Verspétung
angegeben worden sei und dal3 am Prioritatstage
kei ne funkti onsf&ahi ge bi egsane Well e auf dem
Mar kt gewesen sei

- zum Prioritéatszeitpunkt sei somt die Aufgabe,
wonach ei ne gattungsgenéafRe Schl ei f maschi ne ei ne
verei nfachte, robuste Konstruktion, die geringes
Gewi cht, geringe Gerauschentw cklung und gute
Handl i chkeit aufwei sen sollte, nicht | dsbar
gewesen;

- bei der Beurteilung der Frage der erfinderischen
Tatigkeit sei der Stand der Techni k gemald (D1)
und (D2) beachtenswert, da ersterer ein im
Gehause gel agertes Wnkel getriebe mt
unver ander barem W nkel zw schen Mtor- und
Schleiftell erachse of fenbare, das das
Schl ei fwerkzeug antrei be und es erl aube eine
Druckkraft auf dassel be auszulben, wahrend
| etzterer fur das Unterschiedsnerkmal von
I nteresse sei, nadmich die Ausbildung des
W nkel getri ebes als biegsane Wl e;

- damt habe insgesant kein Vorurteil gegen die
beanspruchte bi egsane Wl | e bestanden, zunma
di ese i m Anspruch 1 auch nicht n&her spezifiziert
sei;

- die Beweismttel (D19/D20) dienten zur
zusat zl i chen Verdeutlichung der Lagerung der

0128.D Y A
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Antriebswelle u. a. imunteren Bereich des

Cetri ebegehéduses, was i mubrigen auch aus Figur 3
der (D2) hervorgehe, sofern die Streben "9,9" als
Gehause fir die biegsane Wlle interpretiert

wir den;

i n der Gesantschau des Standes der Techni k kdnne
der Cegenstand des Anspruchs 1 nicht als das
Ergebni s erfinderischen Zutuns angesehen werden.

Beschwer degegnerin

di e Argunente der Beschwerdef dhrerin bauten auf
der Kenntnis der Erfindung auf, was nicht

zul 8ssi g sei im Zusammenhang mt der Beurteilung
der Frage der erfinderischen Tatigkeit; (D19) und
i hre Figur 1 wiesen vom Beanspruchten weg, weil
die Antriebswell e des Wnkel getri ebes ganz Kkl ar
an zwei Stellen im Getri ebegehduse gel agert sei -
I m Gegensat z zum Beanspruchten; damt sei auch
schon der Auf gabenaspekt der Gew chtsersparnis
und der vereinfachten Konstruktion im Stand der
Techni k ni cht gel 6st;

bei (Dl), die (D19) zugrundeliege, sei die
Lagerung in den Schleifteller verschoben worden
und bei (D2) sei zu bericksichtigen, dal sie
kei ne Fl &chenschl ei fmaschine mt Schw ngantrieb
betreffe, ferner, dalR ein Cetriebegehduse fehle
und schliel3lich, dalR kein Exzentertréager

vor gesehen sei; es komre hi nzu, dall auch der

W nkel zw schen der Mtor- und Schleiftellerachse
ni cht unver &nderbar sei und somt sel bst eine
Kombi nati on von (D1) und (D2) nicht zielfdhrend
sein konne; durch die Streichung des auf die
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W nkel verstellung gerichteten Unteranspruchs und
der damt ei nhergehenden Beschrei bungsanpassung
sei der Wderspruch zwi schen Hauptanspruch und
abhangi gem Anspruch beseitigt worden; die
zusat zl i che Ei nfigung "des Getri ebegehauses (9)"
nach der einzigen Lagerstelle habe zudem Kl ar hei t
Uber das Beanspruchte geschaffen und ei nem

di esbezigl i chen Ei nwand der Beschwerdef Ghrerin
Rechnung getragen.

Di e Beschwerdefihrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des

eur opai schen Patents Nr. 0 579 949, wahrend die
Beschwer degegnerin beantragte, die Beschwerde mt der
Mallgabe zurickzuwei sen, dald der Aufrechterhaltung des
Patents die in der mindlichen Verhandl ung uberreichten
Pat ent anspriche 1 bis 9 und die ebenfalls angepalite
Uberreichte Beschrei bung, sowie die Figuren 1 und 2
gemall der Patentschrift zugrunde gel egt werden.

Ent schei dungsgr tinde

0128.D

Di e Beschwerde ist zul &ssig.

Artikel 100 b) EPU

Di e Beschwerdef dhrerin hat diesen Ei nspruchsgrund
zugegebener mallen verspatet geltend gemacht. Ihr G und
hierfur, wonach ihr erstmals durch einen Schriftsatz der
Pat ent i nhaberin bekannt geworden sei, "daB die
verneintliche Erfindung amPrioritatstag ... nicht

ausf uhrbar war", ist aus den nachfol genden G Unden
unbeachtlich. Zu di esem Vorbringen hat die Kammer in
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i hrer, die nmindliche Verhandl ung vorbereitenden
Mtteilung fol gendes ausgefihrt (Nunmerierung angepaldt):

GemalR der Stell ungnahne der G ol3en Beschwer dekanmer

G 10/91, ABI. EPA 1993, 420 kann die Ei nspruchsabteil ung
ausnahnmswei se "auch andere Ei nspruchsgrinde prufen, die
prima facie der Aufrechterhaltung des européi schen

Pat ents ganz oder teil weise entgegenzustehen schei nen”

Aus dem "prima facie" folgt, dall die Ei nspruchsabteil ung
sich erst ein Bild von den Erfol gsaussi chten des neuen
Ei nspruchsgrundes nachen nuf3, bevor sie entscheiden
kann, ob sie diesen zum Verfahren zul assen kann/w | |

oder nicht.

| m gegebenen Fall hat die Einspruchsabteil ung zunachst
di e Position eingenomen, vgl. Bescheid vom

27. Januar 1998, Abschnitt 2, die D skussion uber
Artikel 100 b) EPU nicht zuzul assen.

Di ese Position hat sie indes nicht beibehalten, w e das
Prot okol I dber die mindliche Verhandl ung vom

4. Marz 1999 erhellt, vgl. Seite 1, Absatz 4. Genal3

di esem Prot okol | hat sie einen Sachvortrag "zur Frage
der mangel nden O f enbarung" seitens der Beschwerde-
fuhrerin zugel assen. Erst nach di esem Vortrag wrde
beraten und di e Entschei dung getroffen, den

Ei nspruchsgrund ni cht zu bertcksi chti gen.

Es ist davon auszugehen, dal3 der Vortrag zum Konpl ex von
Artikel 100 b) EPU die Einspruchsabteilung nicht davon
zu Uberzeugen vernochte, dafll die Erforderni sse des
Artikels 100 b) EPU erfillt seien.
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Zusamenf assend vermag di e Kanmer kei nen Verstold gegen
das rechtliche Gehdr zu erkennen, da die Beschwerde-
fahrerin gehdort wurde und zwar vor der Entschei dungs-
findung. Di e entschei dungswesentliche Frage dirfte somt
die Frage der erfinderischen Tatigkeit des Beanspruchten
sein."

D e Beschwerdef dhrerin hat diesen Darl egungen in der
Ver handl ung vor der Kammer nicht w dersprochen und nur
auf den Gund fur das verspatete Vorbringen verw esen.
Di esbezuglich ist aber zu bericksichtigen, dal die
Beschwer degegnerin nicht zugestanden hat, dal ei ne
funkti oni erende bi egsane Welle zum Prioritéatszeitpunkt
ni cht existiert habe, vielnmehr habe "nur die

seri enmal3i ge Anfertigung” in Frage gestanden, vgl.

Pr ot okol I der mindlichen Verhandl ung vor der

Ei nspruchsabtei lung vom 4. Marz 1999, Seite 1, letzter
Satz von Absatz 4.

Bei dieser Sachl age hat auch di e Kammer kei nen Anl al3
gesehen, den Einwand gemaR Artikel 100 b) EPU
zuzul assen.

Artikel 100 a) EPU

Di e Frage der Neuheit war zw schen den Beteiligten nicht
strittig und bedarf auch nach Ei nschatzung der Kammer
kei ner Erorterung, weil weder (Dl1) noch (D2) die

Gesant heit der Merkmal e des Anspruchs 1 of fenbaren

Der wesentliche Di skussionspunkt der mindlichen
Ver handl ung war folgerichtig die Frage des

Vor | i egens/ Ni chtvorliegens erfinderischer Tatigkeit.

Ausgangspunkt der beanspruchten Erfindung ist ganz
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ei ndeutig (Dl1), weil sie gegenuber (D2) auf eine

Fl &chenschl ei fmaschine mt Schw ngantrieb abgestellt
ist. Ihre Nachteile sind in der Einleitung der
Streitpatentschrift herausgearbeitet, vgl. EP-BLl-

0 579 949, Spalte 1, Zeilen 5 bis 19, nanmich Gerausch-
und Vi brati onsentw ckl ung der Maschi ne, hohe

Her st el | ungskost en des W nkel getri ebes, eingeschréankte
Handl i chkeit und hohes Gew cht und grofRRer Raunbedarf der
Maschi ne.

Die Streitpatentschrift enthéalt expressis verbis keine
Auf gabenstel l ung; es | aBt sich aber aus den
herausgestellten Vorteilen gemald Spalte 1, Zeilen 38 bis
45, unschwer abl eiten, dall di e Auf gabenaspekte

"verei nfachte, robuste Konstruktion/geringes

Gewi cht/ geringe Gerauschentw ckl ung/ gute Handlichkeit"
ei ner LOsung zugefiuhrt werden sollten. Diese

Auf gabenaspekte sind somt im Sinne des "problem

sol uti on- approaches" (Aufgabe-Ldsungsansatzes) als die
obj ektiv vorliegende techni sche Auf gabe gegeniber dem
nachst kormenden Stand der Techni k (D1) anzusehen.

Vor st ehende techni sche Aufgabe ist mt den Merknal en des
Anspruchs 1 gel 6st, namich durch den Einsatz einer

bi egsanen Welle als Wnkel getriebe und di e Vorgabe ei nes
unver ander baren Uml enkungswi nkel s der bi egsanen Wl l e
von 90° bis 130°, sow e die Anordnung einer einzigen
Lagerstell e des den Schw ngantrieb des Schleiftellers
bewer kst el I i genden Exzentertragers und zwar i m unteren
Berei ch des CGetriebegehauses.

Die erzielbaren Vorteil e der Aufgabenl dsung gemafld
Anspruch 1 sind vorstehendem Abschnitt 3.4 entnehnbar.

Zunachst ist davon auszugehen, dall (Dl) eine
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gatt ungsgendfle Schl eifeinrichtung angi bt und dafl3 nicht
erkennbar ist, warum ohne Kenntnis der Erfindung gerade
auf (D2) - also eine Schleifeinrichtung ohne

Schwi ngantrieb und damt auf eine gattungsfrende

Ei nrichtung - zurickgegriffen werden sollte, wenn der
Fachmann bestrebt sein sollte, die nachstkommende
Maschi ne i m H nblick auf die Aufgabe genmal3 Abschnitt 3.4
zu |l 6sen. Unstrittig ist (D2) ein Wnkel getriebe in Form
ei ner bi egsanmen Welle "20" entnehnbar, so dal} di eses
Anspruchsmer kmal zwei fel sfrei per se bekannt ist.

Sel bst wenn der Fachmann (D2) in seine Uberl egungen, wie
er die vorbekannte Fl d&chenschl ei f maschi ne verbessern
kénnt e, einbezi ehen wirde, ist ohne Kenntnis der

Erfi ndung di e Schl ul3f ol gerung ni cht nachvol | zi ehbar, dal3
er von der Abstitzung des Schleiftellers Uber Streben
"9,9" zugunsten eines Getriebegehduses und ei ner

Ni cht ver ander barkeit des Wnkels von Mtor- und
Schleiftell erachse abriucken wirde, weil dies aus (D2)
heraus in keiner Wise angeregt wird. Vielnehr ist beim
Schl ei fen ganzer Wande - vgl. (D2), Spalte 1, Zeilen 9
bis 12 - die Wnkel anpassung des Schleiftellers ein
absol utes MuR fir den Leser der (D2), vgl. Prinzip des
Besens i m Haushalt, der je nach Entfernung von der

Bedi enungsper son verschi edene W nkel zum Boden ei nni mt .

Das Schl ei fen ganzer Wande erfordert einen

| ei stungsstarken Antrieb, so wie er bei (D2) und sei nem
reinen Rotationsantrieb verwirklicht sein nu3. Ein

Schwi ngantrieb we in Anspruch 1 vorausgesetzt, spricht
damt zu behandel nde Fl &chen an, die umein Vielfaches
kl einer sind als jene gemall (D2). Es nul3 somt

bezwei felt werden, daB ein Fachmann aus (D2) heraus den
Schritt ausfihren wirde, am entfernten Ende der
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bi egsamen Well e ei nen Exzenter-Schw ngantrieb vorzusehen
und zwar in Konmbination mt einer speziellen Lagerung in
ei nem durch (D2) nicht angeregten Gehduse und in

Konmbi nation mt einer weiteren, fiur den Exzenterantrieb
erforderlichen Lagerung im Schwi ngteller. Mag die
(erste) Lagerstelle der Wlle "20" noch aus (D2)
ableitbar sein, so gilt das mt Sicherheit nicht fur die
- zwar nicht beanspruchte - aber dennoch vorzusehende -
Lagerung des Exzentertragers imSchleifteller. D ese

Dar | egungen verdeutlichen, dal es ei ner Neukonstruktion
der Fl &chenschl ei f maschi ne bedurft hatte, um den

Schwi ngantrieb von (Dl) bzw. den "biegsanen Wl |l e-
Antrieb" von (D2) in einer einzigen Maschine zu
ver ei ni gen

Damt entspricht der Gegenstand von Anspruch 1 den
Er f orderni ssen von Arti kel 56 EPU und hat Rechtsbestand.

Dies gilt auch fur die Weiterbildungen betreffenden
Anspriche 2 bis 9. Da auch di e angepaldte Beschrei bung
den Erfordernissen des EPU entspricht, ist im
Zusamenhang mt den Figuren 1 und 2 der
Streitpatentschrift eine tragfahige Basis fur die
Aufrechterhal tung des Patents in geanderter Fassung
gegeben.

Vor st ehender Argunentation steht auch das Bestreiten

ei nes Vorurteils gegeniber dem Ei nsatz ei ner biegsanen
Wel | e seitens der Beschwerdefdhrerin nicht entgegen,
wei | vorstehend der Fall untersucht wirde, (Dl) und (D2)
i n Konbi nation zu betrachten. D e Feststellung der
Beschwer def Ghrerin, wonach di e beanspruchte bi egsane
Welle imAnspruch 1 nicht ndher spezifiziert sei, trifft
unei ngeschr dnkt zu, kann aber am N cht nahel i egen der
beansprucht en Mer kmal skonbi nati on i m Si nne von
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Artikel 56 und 100 a) EPU nichts &andern.

3.13 Die Einbeziehung von (D19/D20) fuhrt nicht Gber das
hi naus, was in der Streitpatentschrift bereits
ausgef ohrt ist, vgl. Spalte 1, Zeilen 8/9, d. h.
nmehrfach gel agertes Kegel radpaar, wel ches gerade nicht
auf di e beanspruchte einzige Lagerung des beanspruchten
W nkel getri ebes in Form ei ner bi egsanen Wl |l e hinl enkt.
Di e Auf gabenaspekte verei nfachte Konstruktion und
Gewi chtsersparnis sind mt der vorbekannten Lagerung nur
i munteren Bereich des Cetriebegehdauses mthin nicht
gel 6st/| 6sbar, was als zusatzliches Indiz fur das
Ni cht nahel i egen des Gegenst andes genal3 Anspruch 1 dient.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e angefochtene Entschei dung wird auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz
zurickverwi esen mt der Anordnung, das Patent in
geandertem Unf ang auf der G undl age der in der
nindl i chen Ver handl ung uberrei chten Pat entanspriche 1
bis 9, der ebenfalls Uberrei chten angepaliten
Beschrei bung sowi e der Figuren 1 und 2 genmal3 der
Pat ent schrift aufrechtzuerhalten

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

0128.D
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A. Counillon C T. WIson
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