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Sachverhalt und Antréage

0438.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der

Ei nspruchsabtei l ung vom 19. M 1999, zur Post gegeben
am 23. Juni 1999, den auf mangel nde O f enbarung, Neuheit
und erfinderische Tatigkeit gestitzten Einspruch der

Ei nsprechenden 01 gegen das Patent Nr. O 445 568

zur uckzuwei sen. Di e Einsprechende 02 hatte ihren
ebenfalls auf Artikel 100 a) EPU gestitzten Ei nspruch am
19. Februar 1997 zurickgenonmen.

Mt Schriftsatz vom 17. Juni 1999 teilte die

Ei nsprechende 01 mt, daf der zum Ei nspruch gehdrende
Ceschaft sberei ch "D amant schl ei fwerkzeuge fur die

G asbear bei tung” an di e Beschwerdef Ghrerin Ubertragen
wor den sei, die den Einspruch weiterfuhre. Auf

ent sprechende Aufforderung des Antes wurde am

5. August 1999 zum Nachweis der Ubertragung des
Geschaftsberei chs "glass and nechani cal busi nesses”

ei nschliefl3lich der zugeho6rigen Schutzrechtsaktivitéten
auszugswei se eine Kopie eines Vertrags ("Mster Sales
Agreenent") zw schen der Ei nsprechenden 01 und der
Beschwer def Uhrerin bei m Amt ei ngerei cht, das daraufhin
der Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) diesen Wechsel
al s Anderung des Nanmens und der Adresse der

Ei nsprechenden 01 mtteilte (Fornblatt 2575).

Am 14. August 1999 hat di e Beschwerdefidhrerin unter

gl ei chzeitiger Zahlung der Beschwerdegebihr Beschwerde
gegen di e Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung

ei ngel egt. Di e Beschwerdebegrindung i st am

20. Cktober 1999 ei ngegangen.

Ei ne mindl i che Ver handl ung fand am 24. Januar 2002
statt. In dieser Verhandl ung warf di e Beschwerdegegnerin
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di e Frage der Zul &ssigkeit der Beschwerde auf, da es
sich bei der Beschwerdefihrerin nicht umdie

Ei nsprechende 01, auch nicht unter anderem Nanen
handel e und i hr Unterlagen, die eine Rechtsnachfol ge
bel egen kdnnten, bisher nicht Ubermttelt worden seien.
Von seiten der Kanmer wurde der Beschwerdegegnerin
daraufhin eine Kopie der in den Akten befindlichen
Vertragsunterl agen uberl assen, nach deren Lektire sie
kei ne weiteren Bedenken gegen die Zul dssi gkeit der
Beschwer de er hob

| V. Das Patent betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer
Schl ei fschei be zum Schl ei fen von Brillengl asrandern und
enthalt einen einzigen unabhangi ge Anspruch 1 mt
f ol gendem Wort | aut :

"1. Verfahren zur Herstellung ei ner Schl ei fschei be
zum Schl ei fen von Brill engl asrandern, bei dem auf ei nem
einteiligen, massiven Ring (2) aus Kupfer oder Bronze
mt einer ein Aufsintern des Schleifbelages (1) auf den
Ring (2) ernbglichenden Festigkeit der Schleifbelag (1)
aus Diamant und Metall unter Druck und Warnme auf den
Unf ang des Ringes (2) aufgesintert wird und die

Baugr uppe aus Ring (2) und Schleifbelag (1) auf den

Unf ang ei nes krei sform gen G undkorpers (3) aus
Kunst stof f mat eri al aufgebracht wird."

V. Zur Frage der Neuheit und erfinderischen Tatigkeit
wur den unter anderem di e fol genden Beweismttel

ber Gicksi chti gt:

a) Beweismttel zum Nachweis einer behaupteten
of f enkundi gen Vor benut zung:

Al: Fertigungszei chnung der Firma D amant Boart mt

0438.D Y A
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A3:

A4:

A5:

AG:

A7:

A8:

A9:

Al10:

All:

b)

D1:
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dem Titel "Meule pour client WECO avec noyeu
résine” Nr. 3/36053 vom 22.06.89 ("Anlage 1")

3 Bestellungen von Di amant schei ben der Firma WECO
an D amant boart Deut schl and vom 20. 01. 90

("Anl age 2")

Auftragsbestati gung der Firma D amant boart an
WECO vom 26.01.90 ("Anl age 3")

Li eferschein von D amantboart mt Datum 21. 02. 90
("Anl age 4")

Rechnung und Auftragsbestéati gung von Di amant boart
mt Datum 23.02.90 ("Anl age 5")

Must er ei ner Schl ei f schei be

Ei destattliche Versicherung von
Dr. J. P. Gallenmers

Er kl &rung von Dr. L. Gottschald

Ei desstattliche Versicherung von P. Ammel

Kopi e der Seite 3 eines Kooperationsvertrags
zw schen der Patentinhaberin und der Firma WECO

Besuchsberi cht der Patenti nhaberin bei WECO vom
28.03. 89

Druckschriften zum Nachwei s des Standes der Techni k:

DE- A-35 37 331
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D2:

D7:

D10:

D11:

D12:

c)

C1:
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US-A-3 290 834

US- A-4 037 367

Auszug aus WECO Prospekt mt rickseitigem
Aufdruck "PU D/ GB 329/ 02. 85"

Deckbl att und Rickseite ei nes Prospekts "POVDI"
mt Aufdruck "Dep. Legal M 12997-1980"

Prospekt "P.B.S. D anond Ophtal mc Tooling" der
Firma Abrasive Technol ogy, Inc., (Deckblatt,
Seite 9 und Rickseite mt Aufdruck "Printed in
the U S.A 1/89")

Prospekt "ExpressLine" der Firnma Abrasive
Technol ogy, Inc. (Deckblatt, Seite 6 und
Rickseite mt Aufdruck "Printed in the U S A
3/ 88")

Far bkopi e der Seite 113 sowie Seiten 121 bis 142
ei nes Katal ogs der Firnma Wendt aus dem Jahre 1984
(ein Oiginal katalog mt diesen Seiten wirde von
der Beschwerdef threrin in der mindlichen

Ver handl ung vor gel egt)

zum Nachwei s der Kenntni sse des Fachmanns:

U | manns Encykl opadi e der techni schen Chem e,
4. Auflage, Band 19, Seiten 568 bis 575.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragt, die Entschei dung der

Ei nspruchsabt ei | ung auf zuheben und das Patent zu

w derrufen. Di e Beschwerdegegnerin beantragt, die

Beschwer de zur idckzuwei sen
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Zur Stitzung ihres Antrags argunentiert die
Beschwer def Ghrerin imwesentlichen we fol gt:

Das Patent sei auf eine Anneldung erteilt, in der
ursprunglich eine Schleifschei be und nicht ein Verfahren
beansprucht war. Di e Patentféahigkeit dieser

Schl ei fschei be sei Voraussetzung der Patentf&hi gkeit des
Verfahrens innerhalb der urspringlichen O fenbarung.

D ese unfasse nicht die Merkmal e des einteiligen,

massi ven Rings und des Aufsinterns durch Druck und
Warne. Di e entsprechenden O f enbarungsstell en auf

Seite 3, dritter Absatz und Seite 5, dritter Absatz der
ursprungl i chen Annel dung bezdgen sich nur auf ein
Problemim Stand der Techni k, das genmal3 Seite 4, vierter
und funfter Absatz, weder fir die der Erfindung
zugrundel i egende Auf gabenstel l ung noch fir die Erfindung
sel bst eine Rolle spiele.

Di e of fenkundi ge Vorbenut zung sei in der angegriffenen
Ent schei dung unzutreffend gewirdi gt worden, da die

Schl ei f schei ben an WECO ni cht infol ge ei ner genei nsanen
Entw ckl ung, sondern vorbehaltl os i m Rahnen ei ner
gewdhnl i chen Geschaftstatigkeit geliefert worden seien
D es ergebe sich nicht nur aus der Schil derung der

Urst &nde, insbesondere der beabsichtigten Durchf thrung
der Tests bei Kunden von WECO in (A9), sondern auch aus
der Rechnungsstellung gemal3 (A5). Aufgrund der in (A4)
ver mer kt en "Uber bringung Herr Zielinski" und dem Ver nerk
"3 Stuck schon geliefert” auf (A2) kdénne man bei der
kurzen Entfernung auch aufgrund der Lebenserfahrung
davon ausgehen, dalR die Lieferung vor dem Prioritatstag
des Patents erfolgt sei. Aus (Al) und (A7) sei
ersichtlich, daR die vorbenutzten Schl eifschei ben und

i hre Herstellung den Gegenstand des Anspruchs 1
neuhei t sschadl i ch vorwegnahnen. | nsbesondere kodnne der
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Fachmann anhand der gelieferten Schleifschei ben gemald
(A6) erkennen, dalR der Schleifbelag unter Druck und
Warne aufgesintert sei. Der Wderspruch zw schen (A7)
und (A2) hinsichtlich des Materials fir den R ng kdnne
ni cht nmehr aufgekl art werden.

Zur erfinderischen Tatigkeit konne von (Dl1), (D3) oder
(D10) ausgegangen werden. In (Dl) sei ein aus einem
Gtter oder Blechstreifen gefornmter R ng vorgesehen, auf
den eine Schicht aus Diamantsplitter und Bronze, also
Diamant und Metall, aufgesintert und in den danach ein
krei sf orm ges Kunststoff-Tragteil eingefiuhrt werde. Der
Ring sei einteilig und massiv, da der zu einem Ri ng
gefornte Lochbl echstreifen einteilig sei und kei nen
Schi cht auf bau oder dergl ei chen aufwei se. Das Sintern

bei nhal te eine Ei nwirkung von Warne, wahrend Uber einen
Druck in der ursprunglichen Annel dung nichts of fenbart
sei. Imdubrigen ergebe sich aus (Cl), dal das Sintern

ei nen vor hergehenden Prel3schritt, also eine Ei nw rkung
von Druck, beinhalte. Ei ne Anwesenheit von tenporéren

Bi ndern wie bei (Dl1), die beimSintern entweichen, sei

i m Anspruch 1 nicht ausgeschl ossen. Das einzig

ver bl ei bende Merkmal, namich dall der Ri ng aus Kupfer
oder Bronze ist, ergebe sich in naheliegender Wise
entweder aus (Dl) selbst, da fir eine optinale
Sinterverbi ndung das Material des Rings dem Metall im
Schl ei fbel ag entsprechen sollte, oder aus (D2), die

ei nen massi ven Kupferring als Gundlage fur den
Schl ei f bel ag beschreibe. In (D3) sei der Schleifbel ag
auf einen Kupfertrager in Ri ngform aufgebracht, was
durch Sintern erfol gen konne und w ederum di e Ei nw rkung
von Druck und Warne beinhalte. Als Beleg hierfir kdnne
auller der (Cl) auch (D12) dienen. D e fehl ende Mal3nahne,
den Ring auf einen kreisfdrm gen Kunststoff-G undkorper
auf zubri ngen, sei beispiel sweise durch (D1), (D10) und
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(D11) nahegel egt. Die dreischichtige Schleifschei be nach
(D10) sei wegen des gal vani sch auf getragenen
Schl ei f bel ags fiUr ei ni ge Anwendungen, insbesondere zum
Fei nschl ei fen von d as, nicht geeignet, so dal3 der
Fachmann hi erfir nach einem alternativen Schleifbel ag
Ausschau halten mifite. Eine Losung finde er in (D3), in
der ein auf einen Kunststoff- oder Kupfertrager
aufgesinterter Schleifbelag aus D amant und Met al
beschrieben sei. Ein Aufsintern des Schleifbelags sei im
Ubrigen auch aus (D7) und (D9) entnehnbar. Fur das

Auf sintern unter Druck und Warne bei einem derartigen
Schl ei fbel ag finde der Fachmann ei ne Anregung auf

Seite 112 von (D12).

Di e wesentlichen Gegenargunente der Beschwerdegegnerin
| assen sich wie fol gt zusammenf assen:

Das Aufsintern des Schleifbelags unter Druck und Warnme
sei zwar in den urspringlichen Annel dungsunterl agen auf
Seite 3, dritter Absatz und Seite 5, zweiter Absatz, nur
i m Zusanmenhang mt ei nem Probl em bei m Stand der Techni k
beschrieben. Die weitere Beschrei bung der Erfindung auf
Seite 6, dritter Absatz, Seite 7, zweiter Absatz sow e
Anspruch 2 bezi ehe sich jedoch genau auf dieses
Ver f ahr en.

Der Nachwei s der Vorbenutzung sei unvoll stéandi g, da
nicht festgestellt werden kénne, wann die gelieferten
Schl ei f schei ben bei der Firma WECO ei ngetroffen seien
Ei ne gewi sse Wahrscheinlichkeit dafdr, dal das vor dem
Prioritatstag erfol gt sei, sei nicht ausreichend. Aus
den Unterlagen (Al) bis (A5) sei eine zunehnende

Ver zogerung der Lieferung erkennbar, die auch die
Aushandi gung an WECO betreffen kdnne. Alle Unstande der
Li eferung, namich geringe Stickzahl, Lieferung durch
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Boten, der Vernerk "Versuch"” in (A2) und der Hi nweis auf
di e Funktionsgarantie als Abrechnungsbasis in (A4),
deuteten auf eine Lieferung zu Versuchszwecken hin, die
abl i cherwei se unter Gehei mhal tungsvorbehalt stehe. Der
auch durch (A8) nachgew esene Vertraulichkeitscharakter
ei ner Lieferung zu Test zwecken werde ni cht dadurch

auf gehoben, dalR di e Schl ei fschei ben Kunden zu

Test zwecken Uberl assen wirden. Ferner sei anhand der
gelieferten Schei ben (A6) nicht feststellbar, w e diese
hergestel It worden seien.

Bei der (Dl) werde der Gtter- oder Lochnetallstreifen
erst nach dem Auftragen des Schleifmttels zu ei nem Ri ng
gefornt, wahrend bei m Verfahren nach dem Anspruch 1 der
Schl ei fbel ag auf einen bereits vorher gefertigten

massi ven Ring aufgesintert werde. Dies sei wegen der
mangel nden Festigkeit des Metallstreifens bei der (Dl)

ni cht nobglich. D eser Unterschied sei auch der (D2)

ni cht zu entnehnen, da dort der Schleifbelag separat als
Ri ngkor per hergestellt und erst anschlielRend auf den
Metal I ring aus Kupfer aufgebracht werde. Die (D3)
betreffe keine Schleifscheibe fir Brillenglasréander und
wei se ei ne massive Schl ei fschei be und damt weder einen
separaten Ring als Trager fur den Schleifbel ag noch

ei nen Kunststofftrager auf. Fur das Aufbringen des
Schl ei f bel ags auf die Schl eifschei be sei zwar das
Sintern erwadhnt, aber nur als eine von vielen
Migl i chkeiten und als nicht bevorzugtes Verfahren.

Dar iber hinaus sei ein Aufsintern des in Figur 2

gezei gten Schl ei f bel ags nicht noglich. Aus (D10) und
(D11) sei ein Kunststoffgrundkdrper mt einem separaten
Ring als Tréager fiur einen Schleifbelag bekannt. Der
Schl ei f bel ag sei gal vani sch oder nach dem PBS- Verf ahren
auf einen Stahlring aufgetragenen. Auch ei ne Konbi nation
mt (D3) konne daher nicht das beanspruchte Verfahren



-9 - T 0854/99

des Aufsinterns des Schleifbelags unter Druck und Warne
auf einen R ng aus Kupfer oder Bronze mt einer
ausr ei chenden Festi gkeit nahel egen. Gegen ei ne

Konbi nati on spreche auch, dall die (D3) erheblich vor der
(D10) oder (D11) bekannt war und in letzteren trotzdem
ni cht aus der (D3) die Anregung dahi ngehend Uber nomren
wur de, den Stahlring durch einen Kupferring zu ersetzen
und statt des gal vani schen Auftrags ein Aufsintern des
Schl ei f bel ags vor zunehnen. Auf di eses Verfahren kdnne

ni cht anhand der Darstellungen der Schleifscheiben in
(D7) und (D9) geschl ossen werden. In (D12) werde
lediglich die Herstellung eines Schleifmaterials durch
Drucksintern, nicht aber das Aufsintern auf einen Trager
beschri eben.

Ent schei dungsgr tinde

1.2

0438.D

Zul 8ssi gkeit der Beschwerde

GemalR Artikel 107, Satz 1 EPU steht die Beschwerde

denj eni gen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren, das
zu der Entschei dung gefihrt hat, soweit sie durch die
Ent schei dung beschwert sind. Imvorliegenden Fal

best eht kei ne Personenidentitéat zw schen der am
erstinstanzlichen Verfahren beteiligten Ei nsprechenden
01 und der Beschwerdefihrerin. D e Ei nsprechende 01 hat
j edoch unter Vorlage entsprechender Unterlagen auf die
Beschwerdef threrin als i hre Rechtsnachfolgerin in der

Ei nsprechendenst el | ung hi ngew esen.

Zur Frage einer rechtsgeschaftlichen Ubertragung der
Beteiligtenstellung hat die G ol3e Beschwerdekammer
festgestellt, dal3 die verfahrensrechtliche Stellung des
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Ei nsprechenden, wie nmit Regel 60 (2) EPU inplizit

aner kannt, auf die Erben lUbergehen koénne und dal3 in

ent sprechender Weise auch der Eintritt des Gesantrechts-
nachfol gers in die Ei nsprechendenstel |l ung zul dssi g sei
(G 4/88, ABl. EPA 1989, 480, Ziffer 4 der Gunde). Ein
bei m Eur opai schen Pat entant anhangi ger Ei nspruch kénne
"als zum Geschéaftsbetrieb des Ei nsprechenden gehérend
zusanmen nmt jenem Bereich di eses Geschaftsbetriebs an
einen Dritten Ubertragen oder abgetreten werden, auf den
sich der Einspruch bezieht" (Entscheidungsfornel). Unter
Bezugnahne auf di ese Entschei dung der G ol3en Beschwer de-
kammer wurde auch das Recht, Beschwerde ei nzul egen, als
mt dem Geschéaftsbereich der Einsprechenden ubertragbar
angesehen (T 563/89, Ziffer 1.1 der G nde).

D eser Rechtsprechung fol gend sieht die Kamrer im
vorliegenden Fall den Ubergang der Ei nsprechenden-

stel lung auf di e Beschwerdefihrerin auf Gund des
auszugswei se in Kopi e vorgel egten Ubertragungsvertrages
al s voll zogen an. Aus dem Vertrag geht hervor, dal ein
gesant er Geschaftsberei ch Ubertragen wurde, nicht nur

ei nzel ne Rechte oder Cegenstande. Somt ist der Bereich
des Geschéaftsbetriebs, "auf den sich der Einspruch

bezi eht" (Leitsatz von G 0004/88) autonmatisch

ei ngeschl ossen.

Damt ist die Beschwerdefihrerin als Rechtsnachfolgerin
der urspringlichen Ei nsprechenden 01 in deren Stellung
ei ngetreten und di e Beschwerde ist zul &ssig, da auch die
Ubri gen Zul &ssi gkei t svorausset zungen vorl i egen.

Al l erdings sieht sich die Kamer veranl a3t, darauf

hi nzuwei sen, dal3 die "Mtteilung der Eintragung von
geanderten Angaben"” vom 7. Septenber 1999 keine

Aner kennung des Wechsel s der Ei nsprechenden betrifft,
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sondern es sich bei demverwendeten Fornular um ein
Formul ar handel t, das Anderungen bei densel ben

bi sheri gen Ei nsprechenden betrifft, beispiel sweise des
Namens und der Adresse, der Bescheid somt nicht auf das
Begehren der Ei nsprechenden 01 ei ngeht. Abgesehen davon
fehlte der Einspruchsabteilung zum damal i gen Zeit punkt
di e Konpetenz, um iber den Ubergang der Ei nsprechenden-
stellung zu entscheiden, da die Entschei dung Uber den

Ei nspruch bereits ergangen und das Verfahren fur die

Ei nspruchsabtei l ung somt abgeschl ossen war.

Schliellich ist auch noch darauf hinzuwei sen, dalR die
Ent schei dung lber den Ubergang der Ei nsprechenden-
stellung nicht zu den Geschaften des Fornal sach-
bearbeiters, der in diesemFall die oben genannte
Mtteilung unterzeichnet hat, gehdren wirde.

Urspringliche O fenbarung (Artikel 100 c) und 123 (2)
EPU)

Zu di esem Ei nspruchsgrund wurde in der angegriffenen

Ent schei dung ausgef dhrt, dalR er als verspatet nicht

ber icksichtigt werde. Allerdings versteht die Kamrer die
Ausf Uhrungen i m Punkt 2 der G inde der Entschei dung so,
dalR di eser Gund auch in der Sache gepriuft wurde. Dem

Ei nwand der Beschwerdef Uhrerin, dalR die Prifung der

Ei nspruchsgrinde unvol | standig erfol gt sei, kann daher

ni cht gefol gt werden

Von der Beschwerdefihrerin wirde zutreffend
festgestellt, dall das Patent urspringlich auf eine

Schl ei fschei be und nicht auf ein Verfahren zur
Herstel l ung einer Schl ei fschei be gerichtet war. Fur die
Frage, ob die Erforderni sse der urspriunglichen

O f enbarung genaR Artikel 123 (2) EPU erfillt sind,
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kommt es jedoch nur darauf an, ob der jetzt beanspruchte
Cegenstand, al so das Verfahren, uber den Inhalt der

Anmel dung in der urspringlich eingereichten Fassung

hi nausgeht. Der Inhalt unfalRt dabei nicht nur die
urspringlichen Anspriche, sondern alles das, was der
Fachmann aus den gesant en Annel dungsunterl agen entni mt.

I mvorliegenden Fall wurde von der BeschwerdefUhrerin
vor gebracht, dal die Verwendung eines einteiligen
massi ven Rings und das Aufsintern des Schleifbel ags
unter Druck und Warnme ni cht of fenbart waren.

Zum er st genannten Merkmal ist in der Beschreibung zwar
nur von einem"Ri ng" die Rede, der eine bestimte
Festigkeit aufweisen soll. Allerdings ist dieser Ring in
Draufsi cht und Schnitt in den Figuren 1 und 2 deutlich
ohne Teil ungen, Hohlr&unme oder Locher, also als
einteiliger und nmassiver R ng dargestellt. Wgen der
geforderten Festigkeit hat der Fachmann auch kei nen

Anl all zu der Annahne, dafl3 ndglicherwei se nicht
dargestel I te Hohl raume oder Locher vorhanden sein
sol |l ten.

Zum zwei ten Merkmal ist der Beschwerdefthrerin darin
zuzustinmen, dalR die Begriffe "Druck” und "Warnme" im
Zusammenhang mt der Aufsinterung explizit nur bei der
Beschrei bung des Standes der Technik auf Seite 3,
dritter Absatz und Seite 5, zweiter Absatz, erwihnt
sind. Allerdings bezieht sich diese Beschreibung auf ein
Verfahren fur den Auftrag des Schl eifbel ags, das beim
Stand der Techni k zu ei nem Problem fihrt, wel ches genal
Seite 6, dritter Absatz und Seite 7, zweiter Absatz, be
der Erfindung durch entsprechende Ausbil dung des Rings
und nicht durch ein anderes Verfahren gel 6st werden
soll. Der Ring soll so ausgebil det sein, dal3 er die bei
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ei ner Aufsinterung auftretenden Krafte, also die vorher
beschri ebene Druck- und \War neei nwi r kung bei m Auf si nt ern,
aushalt. Daraus entnimt der Fachmann zweifell os, dal3
das i m Zusammenhang mt dem Stand der Techni k

beschri ebene Verfahren auch bei der Erfindung zur
Anwendung konmen sol |

D e Kammer ist daher der Auffassung, dal der Ei nwand
mangel nder urspringlicher O fenbarung nicht
gerechtfertigt ist.

Neuheit (Artikel 100 a) und 54 EPU)

Di e Neuheit des CGegenstands des Anspruchs 1 wurde von
der Beschwerdefthrerin nur in Bezug auf eine

of f enkundi ge Vor benut zung beanstandet, nach der eine
Zahl von funfzehn Schl ei f schei ben, die nach dem
beanspruchten Verfahren hergestellt waren, vor dem

3. Marz 1990 von der Einsprechenden 01 an eine

Fi rma WECO ohne Verpflichtung zur Gehei mhal t ung
geliefert worden sein sollen. Dies wirde von der
Beschwer degegnerin bestritten

Gegenst and der Lieferung

Nach den Angaben der Beschwerdefdhrerin ergebe sich der
Gegenstand der Lieferung aus den Beweismitteln (Al) bis
(A7). Die Zeichnung (Al) zeigt einen Schnitt durch eine
drei schichtige Schleifscheibe mt einemKern, einem

di esen ungebenden R ng und ei nem Schl ei f bel ag. Fir das
Materi al des Kerns findet sich die Angabe "résine", also
Kunststoff. Ferner enthélt die Titelleiste die

Mat eri al angabe "Il nox/ RX611", was sich nur auf den Ring
bezi ehen kann. Zum Herstel |l ungsverfahren ist aus (Al)
nichts erkennbar. Hierzu ist in (A7) ausgefihrt, dal auf
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ei nen Bronzering ein Schleifbelag aus Bronze und D amant
unter Druck und Warne aufgesintert wurde. Danach sol

al so der Ring nicht aus Inox, also rostfreiem Stahl,
sondern aus Bronze bestanden haben. In den Liefer-
dokunmenten (A2) ist dagegen fir die Schleifschei ben der
angegebenen Bestel | nummern 1900- 3041, 1900-3241 und
1900- 3071 jeweils von ei nem Kupferring die Rede. (A6)

i st eine Schleifscheibe mt der aufgedruckten
Bestel | numrer 1900-5602. Di e vorgel egten Beweismittel
stimen daher hinsichtlich des Materials fur den R ng
und der Bestell nummern nicht dberein, so dalR nicht

ei ndeutig feststellbar ist, welcher Gegenstand geliefert
und wi e dieser hergestellt wurde.

Zei t punkt der Lieferung

Auf der Bestellung vom 20. Januar 1990 (A2) ist als
Lieferterm n Anfang Februar 1990, auf der

Auf t ragsbest ati gung vom 26. Januar 1990 (A3) die

6. Kal enderwoche 1990, auf dem Lieferschein vom

21. Februar 1990 (A4) die Ubergabe durch

"Herrn Zielinski" und auf der Rechnung vom

23. Februar 1990 (A5) eine "Uberbringung ME" angegeben.
Ferner enthalt die Bestellung der Numrer 1900-3071 den
maschi nengeschri ebenen Vernmerk "2 Stiuck schon
geliefert”, der handschriftlich in "3 schon geliefert”
geandert wurde. Ein Beleg fur den Eingang der

Li ef erungen bei m Enpf anger, der Firma WECO, wurde nicht
vorgel egt. Es erscheint damt aufgrund aller Lebens-
erfahrung als recht wahrscheinlich, dalR bei der kurzen
Entfernung zw schen dem Li eferanten in Haan bei

Dissel dorf und der in Dissel dorf angesi edelten

Enpf &ngerfirma WECO zum ndest einige der bestellten
Schl ei f schei ben bereits vor dem 3. Marz 1990, dem
Prioritéatstag des Patents, bei WECO ei ngegangen si nd.
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Zwei f el bestehen aber nicht nur wegen des fehl enden

Bel egs, sondern auch wegen der zunehnenden zeitlichen
Ver schi ebung des Liefertermns von (Al) bis (AS),
wodur ch der Abstand zum Prioritatstag schlief3lich nur
noch weni ge Tage betrug. Nach Auffassung der Kammer i st
damt ein Liefertermin vor demPrioritéatstag nicht mt
ausrei chender Sicherheit nachgew esen.

Urst &nde der Lieferung

Nach Auffassung der Beschwerdef Ghrerin sei aus (A9) und
der Tatsache, dal die gelieferten Schleifscheiben in
Rechnung gestellt wurde, eindeutig ersichtlich, dal3 es
sich umeine Lieferung in Rahnen ei ner nornmnal en
Ceschaftstati gkeit ohne CGehei mhal t ungsver ei nbar ung
gehandel t habe. Die Kammer kann auch di eser
Argunentation nicht folgen. (A9) bestatigt zwar, dal3 es
kei ne ausdr tckl i che Verei nbarung zur Gehei mhal tung
gegeben habe, erwahnt aber gleichzeitig, dal die

Schl ei f schei ben zur Durchf Ghrung von Tests bei einer
befreundeten Firma geliefert worden seien. Fur die

Li eferung zu Testzwecken sprechen auch di e geringe Zah
von funf Schleifschei ben fiur jeden der drei Typen, der
Vermer k "Versuch/ 1303" in (A2) und die Lieferung durch
personl i che Ubergabe. Fiur derartige Tests ist aber

Ubl i cherwei se ei ne Gehei mhal tung i m gegensei tigen

Ei nverstandni s zu unterstell en, ohne dall es dazu ei ner
ausdr ickl i chen Verei nbarung bedirfte. Dies wird auch
durch (A8) bestéatigt, in der zusatzlich eine

vor her gehende Li ef erung durch di e Beschwer degegnerin
angesprochen ist, die den in (A9) angesprochenen
"Vorversuchen" zu entsprechen scheint. DalR diese

Li eferung gemalR Punkt 3 von (Al1l) im Unterschied zur

Li ef erung durch di e Ei nsprechende 01 nicht berechnet
wurde und in diesem Fall auch eine ausdruckliche
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Ver ei nbarung zur Gehei mhal tung bestand (siehe Punkt 3a
von Al10), kann in der jeweiligen Geschaftspolitik
begrindet sein. Fur eine Witergabe an "befreundete
Firmen" zu di esen Testzwecken ist in gleicher Wise
Vertraul i chkeit anzunehnen, da auch diesen Firmen kein
I nteresse an ei ner Weitergabe unterstellt werden kann.

D e Kammer kommt damit ebenso wie die angegriffene

Ent schei dung zu dem Ergebni s, dalR nicht ausreichend
nachgew esen wurde, was wann geliefert wurde und dal mt
di eser Lieferung das beanspruchte Verfahren o6ffentlich
zugéngl i ch wurde.

Ei ne weitere Vorbenutzung wurde von der Ei nsprechenden
02 geltend genmacht. Di ese Vorbenutzung wurde von der
Ersti nstanz nach Ricknahne des Ei nspruchs der

Ei nsprechenden 02 nicht weiter nachgeprift, da der
zugrundel i egende Sachverhalt zw schen den Parteien nicht
unstreitig sei und ohne Mtw rkung der Ei nspechenden 02
ni cht weiter aufgeklart werden kénne. D e Kammrer sieht
kei nen Anl a3, von di eser Auffassung abzuwei chen.

Da somt die geltend gemachten Vorbenutzungen nicht als
Stand der Techni k angesehen werden kdnnen und ein

wei terer neuheitsschadlicher Stand der Techni k weder
vor gebracht noch ersichtlich ist, gilt der Gegenstand
des Anspruchs 1 als neu.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 100 a) und 56 EPU)

Nach Auffassung der Kammer kann zur Prifung auf
erfinderische Tatigkeit entweder von (Dl1), wie in der
angegri ffenen Ent schei dung, oder von (D10) ausgegangen
wer den, da beide Druckschriften sich auf dreischichtige
Schl ei f schei ben zum Schl ei fen von Brill engl asrandern
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bezi ehen. Fir die von der Beschwerdefdhrerin ebenfalls
aus Ausgangsbasis betrachtete (D3) trifft das nicht zu.
Auch bei der in Figur 9 der (D3) gezeigten Schleif-
schei be zum Edel steinschleifen ist eine einteilige
Schei be vorgesehen, die nicht durch Aufbringen eines

Ri ngs auf einen G undkérper herstell bar ist.

Bei der (Dl) wird der zundchst aus Al kohol, Di amant -
splittern, Bronze und einemtenporéaren Bindemtte

best ehende Schl ei fbel ag durch Kal andri eren auf ein
Metall gitter oder ein Lochblech aufgebracht und dort
mechani sch verdi chtet und entweder vor oder nach dem
Formen des G tters oder Lochbl echs zu ei nem Ri ng durch
War nezuf uhr gesintert. Der Ring ist hier also nicht
massiv mt einer ein Aufsintern des Schleifbel ags

er mbgl i chenden Festigkeit, sondern ein flexibles und

gel 6chertes Band, das zu einem R ng gebogen wird. Die
mechani sche Verdi chtung di ent dabei nicht nur in
Ubl i cher Wi se zur Vorbereitung der Sinterung, sondern
gemalR Spalte 3, Zeilen 19 bis 24 und Spalte 5, Zeilen 20
bis 29, auch der Verbindung des Schleifrmaterials mt dem
G tter oder Lochblech durch Einpressen des Materials in
di e Locher, so dal3 sich dieses nach dem Sintern mt den
Lochern "verkrallt", d. h. also fornschl Gssig verbi ndet.
Durch das Sintern verfl chtigen sich der Al kohol und das
tenporéare Bindemttel, so dall anzunehnen ist, dall im
fertigen Schleifbelag nur noch Diamant und Bronze
vorl i egen.

| m Unt erschied hierzu wrd nach Anspruch 1 der Schleif-
bel ag aus D amant und Metall unter Druck und VWarne, also
durch Hei Bpressen oder Drucksintern, auf den Unfang

ei nes nmassiven R ngs aufgesintert. D e Verbindung von
Schl ei fbelag und Ring erfolgt also nicht wie bei der D1
mechani sch durch Fornschl ul3 in Léchern des Rings,



4.4

0438.D

- 18 - T 0854/99

sondern durch eine netal |l urgi sche Verbi ndung des
Materials des Schleifbelags mt dem Material des Rings
bei der Sinterung. Zu di esem Zweck besteht der Ring aus
Kupfer oder Bronze, wihrend die D1 zwar an einer Stelle
Stahl erwahnt, aber sonst auf das Material des Rings

ni cht naher eingeht.

Di e (D10) zeigt Schleifscheiben, bei denen die

D amant parti kel im Schl ei f bel ag nach ei nem besonder en,
als "P.B.S" bezeichneten Verfahren auf einen massiven
Stahlring aufgel 6tet werden. Der Schleifbel ag besteht
al so aus D amant und dem zum LOten verwendeten Metall
Ferner ist in den Abbildungen ein offensichtlich aus

Kunst st of f best ehender G undkdr per erkennbar, auf den
der Stahlring mt dem Schl ei fbel ag auf gebracht ist.

Dam t unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1
von di esem Stand der Techni k ebenfalls um das Aufsintern
des Schl ei f bel ags unter Druck und Warne auf den Unfang
ei nes massi ven Rings aus Kupfer oder Bronze.

Zum Ver fahren des Aufsinterns unter Druck und Warne
argunentiert die Beschwerdefihrerin, dall damt nur eine
Sel bstver st andl i chkeit ausgedrickt werde. Dem Fachmann
sei es namich bekannt, dall zu jedem Sintern eine
Anwendung von Druck gehodre. Dies ergebe sich eindeutig
aus (Cl), einemeinschl &gi gen Fachbuch, wo i m Rahnen des
Sinterns unter Punkt 2.1 auf Seite 568 ei ne nmechani sche
Verdi chtung beschrieben sei. D esem Argunent kann die
Kammer jedoch nicht folgen. Das i mgenannten Punkt 2.1
der (Cl), einem einschl &gi gen Fachbuch auf dem Gebi et
der Verfahrenstechni k, beschriebene "Prel3- und

Ver festigungsverfahren"” geht vielnehr, in gleicher Wise
W e das Kal andrieren bei (Dl1), demim Punkt 2.2

beschri ebenen Sintern voraus, wahrend gemal3d Anspruch 1
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di e Anwendung von Druck Teil des Sintervorgangs ist und
zusammen mt Warne erfol gt.

Es ist damt zu prufen, ob es aufgrund des bekannten

St andes der Techni k nahel ag, bei der Herstellung einer
Schl ei fscheibe, we sie aus (D1l) oder (D10) bekannt ist,
den Schl ei fbel ag unter Druck und VWarne auf einen

massi ven Ring aus Kupfer oder Bronze aufzusintern. We
imPatent auf Seite 2 unten und Seite 3 oben ausgefihrt,
sollen damt bei einer Schleifscheibe mt Kunststoff-
grundkor per und Metallring di e War neabf hrung, die
Fugbar keit und das Danpfungsverhalten verbessert werden

Das bei der (Dl) verwendete Verfahren erfordert eine
besondere Gestaltung des Rings in Formeines zu ei nem
Ri ng gebogenen flexiblen Gtters oder Lochbl echs, damt
sich der Schleifbelag beim Sintern nmechani sch verankern
kann. Dies schliel3t ein Aufsintern auf einen massiven
Ri ng aus, da dort kei ne Hohlraunme oder Loécher vorhanden
sind, und erfordert auch kei ne besondere Wahl des
Materials fur den Tragerring zur Verbindung mt dem
Metal | des Schl eifbel ags. D e Beschwerdefidhrerin
argunentiert hierzu, dalR die Wahl von Kupfer als
Material fdr den Ring naheliege, da dadurch die
Ver bi ndung mt der Bronze im Schl eifbel ag beim Sintern
ver bessert werde. Allerdings findet sich in der (Dl)

sel bst weder ein H nweis auf Kupfer noch all genein auf
die Miglichkeit, durch die Wahl des Ringmaterials die
Haf t ung des Schl ei f bel ags zu beei nfl ussen.

Bei der (D2) ist als Trager fur den Schleifbelag ein
massi ver Sitzring vorgesehen, der aus Kupfer oder

Al um ni um best ehen kann und auch der Warneabl ei t ung

dient. Die Herstellung des Schleifbelags wird nicht

naher beschrieben. Aus der Montage des als "grinding
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ring" bezeichneten Schleifbelags am Sitzring

bei spi el swei se genmald Spalte 2, Zeilen 30 bis 36 und
Spalte 3, Zeilen 13 bis 19 ergi bt sich, dalR der
Schl ei fbelag in Form ei nes Schl eifrings unabhéngi g vom
Sitzring hergestellt und anschlielRend mt di esem

bei spi el sweise mttels eines Epoxy- Kl ebstoffes verbunden
wird. Ein Aufsintern des Schleifbelags auf einen R ng
aus Kupfer oder Bronze ist daher der (D2) nicht

ent nehnbar .

Die (D3) zeigt in Figur 9 eine Schleifscheibe mt einem
auf deren Unfang aufgebrachten Schl eifbel ag. Fur den
Auftrag des Schl eifbel ags und das Material der Schei be
w rd grundsatzlich auf verschi edene Mgl i chkeiten

verw esen, namlich stronl oses oder gal vani sches
Beschi cht en, Bedanpfen oder Sintern gemal3 Spalte 2,
Zeilen 60 bis 63 bzw. thernopl asti scher oder
duropl asti scher Kunststoff, GuRReisen, Stahl, Al um nium
Zi nkdruckgul3 und Kupfer genald Spalte 3, Zeilen 6 bis 10.
Damit ist eine Vielzahl von Konbi nati onsniglichkeiten
angesprochen, die theoretisch auch das Aufsintern auf

ei ne Kupferschei be unfaRt. Die (D3) weist aber sel bst
von di eser Mglichkeit weg, indemsie gemal3 Spalte 2,
Zeilen 64 bis 68 und Spalte 3, Zeilen 10 bis 13, das

gal vani sche Auftragen eines N ckel enthaltenden
Schl ei f bel ags auf ei ne Stahl schei be enpfiehlt. Der
Fachmann entni mt daher der (D3), dall zum Auftragen
eines Metall und D amant enthal tenden Schl eifbel ags ein
gal vani sches Beschi chten ei ner Stahl grundkorpers

enpfehl enswert sei. Da dieses Verfahren auch bei der
(D1), in diesemFall nit entsprechender Anderung des
Gtters oder Lochblechs als Trager, und der (D10)
angewendet werden kann, besteht kein Anlal3, von der
Enpf ehl ung der (D3) w eder abzuricken und aus den

wei teren Miglichkeiten gerade di e Konbi nati on von Kupfer

0438.D Y A
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als Tragermaterial und Aufsintern des Schl eifbel ags
herauszusuchen, zumal da zum Aufsintern unter Druck und
Warne zwar di e Schei be der (D3), aber nicht ohne
weiteres ein Ring, wie er bei der (Dl) und der (D10)
vor handen ist, ausreichend fest und damt geeignet ist.
Dam t kann auch die (D3) nicht zur beanspruchten

Erfi ndung fidhren, wenn sich der Fachmann, we die
Beschwer def Uhrerin ausfuhrt, auf die Suche nach ei nem
fir das Feinschleifen von d asern geei gneteren
Schl ei fbel ag al s bei der (D10) nmachen sollte.

Die (D7) und die (D9) zeigen unter anderem Abbil dungen
von Schl ei fschei ben mt D amantschl eifbelag. D ese
Abbi | dungen sind jedoch zu ungenau, um festzustellen,

w e di ese Schl ei fschei ben aufgebaut sind und w e der
Schl ei f bel ag aufgetragen wird. |Insbesondere sieht die
Kamrer keine Miglichkeit, mt ausreichender Sicherheit
festzustell en, ob der Schleifbelag durch Sintern, we
von der Beschwerdefdhrerin vorgebracht, oder in anderer
Wei se auf gebracht wurde.

We die (D10) zeigt auch die (D11) unter der Bezei chnung
"Ofhand Ginding" Schleifscheiben mt Kunststoff-

G undkorper und einteiligem massivem Stahlring. Der
Schl ei fbel ag wird gal vani sch auf getragen

Aus der (D12), insbesondere der Seite 112, von der durch
Vor | age des Origi nal kat al ogs nachgew esen wurde, dal3 sie
Teil des zur Kundeni nformation bestinmen Katal ogs mt
Druckdatum "11. 84" war und daher als Stand der Technik
zu gelten hat, ist es bekannt, Metall sinterbindungen fir
Schl ei f wer kzeuge al s Bronzebi ndungen auszubil den und
unter Druck bis 2000 bar und Warne (Tenperatur bis

900 °C) zu sintern. Auch aus (Cl), insbesondere

Seite 571, rechte Spalte, vierter Absatz und Seite 575,
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Kapitel 3.9, ist entnehnbar, dall dem Fachmann der

Ei nsatz di eses al s Hei Bpressen oder Drucksintern

bezei chneten Verfahrens bei der Herstellung von
Schleifmaterialien bekannt war. In beiden Fallen
betrifft dieses Verfahren aber nur die Herstellung des
Schl ei fwerkstoffes sel bst, also das Einsintern des

D amantkorns in die netallische G undnasse.

Bei spi el swei se kénnte auf di ese Weise der in (D2)

gezei gte separate Schleifring hergestellt werden. Uber
ei ne Verbi ndung di eses Schl ei fwerkstoffes mt einem

Tr ager, bei spi el sweise dem Lochbl ech der (Dl), dem Ri ng
der (D10) oder der Scheibe in (D3), wird dagegen nichts
ausgesagt .

Dem wei teren Argunent der Beschwerdef Ghrerin, dafl3 die
Pat ent f &hi gkeit des beanspruchten Verfahrens eine

Pat ent f &hi gkeit der Schleifscheibe, we sie ursprunglich
beansprucht war, voraussetzt, kann schon deshal b nicht
gefol gt werden, weil das Verfahren durch weitere

Mer kmal e, i nsbesondere das Aufsintern der Schleifbel ags
unter Druck und Warme auf den massiven Ring aus Kupfer
oder Bronze, gekennzeichnet ist, die zwar w e oben
ausgef ihrt urspringlich offenbart sind, aber nicht
beansprucht waren. G undséatzlich kann auch nicht davon
ausgegangen werden, dall ein Verfahren zum Herstellen

ei nes CGegenstands nur dann erfinderisch sein kann, wenn
auch der Cegenstand sel bst erfinderischt ist. Vielnehr
kann ei n bekannter Gegenstand auch durch ein neues,
erfinderisches Verfahren hergestellt werden.

Zusamenf assend | &3t sich feststellen, daR zwar die
Mer kmal e ei ner dreischichtigen Schleifscheibe mt
Kunst st of f gr undkér per und nmassi vem Metal I ring, der
Ver wendung von Kupfer als Material fur den Tréager fur
den Schl ei fbel ag und des Sinterns eines Schleifbel ags
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unter Ei nwirkung von Druck und Warnme jeweils fur sich
genonmen bekannt waren, dald sich aber im Stand der
Techni k kein H nweis auf das Aufsintern eines
Schl ei f bel ags aus Di amant und Metall auf einen nassiven
Ri ng aus Kupfer oder Bronze unter Druck und Warnme und
di e Ver bi ndung di eses Merkmals mt den anderen Merkmnal en
des Anspruchs 1, insbesondere dem Auf bringen der

Baugr uppe aus Ring und Schl ei fbel ag auf ei nen

Kunst st of f grundkér per, findet, um eine Schleifscheibe
herzustellen, die die beim Schleifen von Brillengl &sern
zu stell enden Anforderungen an di e War neabf Ghrung, die
Fugbar keit und das Danpfungsverhalten erfidllt.

5. Damt stehen die Einspruchsgrinde der Aufrechterhaltung
des Patents in unveranderter Form d. h. in der
erteilten Fassung, nicht entgegen. Di e Beschwerde gegen
di e entsprechende Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung
kann daher kei nen Erfol g haben. Bei dieser Sachl age
sieht die Kammer kei ne Miglichkeit, bestehende
Unkl arheiten i m Patent w e bei spi el sweise den
W der spruch zwi schen dem Anspruch 1 und dem Hi nwei s auf
Seite 3, Zeile 17, dalR die Erfindung in einer
Schl ei f schei be bestehe, zu beseitigen. D e Kamrer
erl aubt sich aber den H nweis, dal derartige
Unkl arheiten, wi e sie bei einem Kategoriewechsel des
unabhéngi gen Anspruchs im Erteil ungsverfahren | eicht
ent st ehen kénnen, bei der Patenterteilung ausgeraumnt
werden sollten, um ndgliche Probleme bei der Bestinmmung
des Schut zbereichs imH nblick auf Artikel 69 EPU zu
ver mei den.

Ent schei dungsf or nel
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Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

A. Counillon C T. WIson
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