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Sachverhalt und Antréage
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Di e européi sche Patentannmel dung Nr. 98 943 563.1
(I'nternational e Veroffentlichungsnummer WO A- 99/ 14627)
wur de von der Priufungsabteilung zurickgew esen. Gegen
di ese Entschei dung hat di e Annel derin (Beschwerde-
fahrerin) Beschwerde eingel egt.

Di e Zur ickwei sung wurde von der Prifungsabteilung damt
begrindet, dal di e Gegenstande der Anspriche 1 bis 3
gegenuber der O f enbarung des Dokunents

D3: DE 3 419 509 A

ni cht neu sei en.

I n dem Beschwerdeschriftsatz hat die Beschwerdefihrerin
beantragt, die Entschei dung aufzuheben und di e Annel dung
an di e Pridfungsabteilung zurickzuverwei sen. Hilfsweise
hat sie eine mindliche Verhandl ung beantragt. In ihrer
Beschwer debegr tndung hat sie insbesondere ausgef ihrt,
dall D3 ei ne Kunststoffhil se zeige, die an ei nem Ende

of fen und am gegeniberl| i egenden Ende geschl ossen sei und
somt ein koaxial es Sackloch bilde. ImBereich des
geschl ossenen Endes wei se di e Kunststoffhiul se ein
Plattchen mt Ajouren auf. Die Kunststoffhilse stelle
somt einen fur sich hergestellten Fornkorper und kei nen
abgel angt en Kunst st of f schl auch i m Si nne des Anspruchs 1
dar.

Der Entscheidung |iegt der Anspruch 1 in der
ur springlichen Fassung zugrunde, die fol gendermalRen
| autet (Di e doppelte Klamer vor dem Bezugszei chen 5 bei
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dessen erstmaliger Verwendung ist ein offensichtlicher
Fehl er und wurde von der Kammer korrigiert.):

"1. Verfahren zum Herstellen eines Brillenblgels aus
Draht (1), auf den zur Bildung einer Kunststoffhille (3)
zum ndest in einem Endabschnitt (2) ein

Kunst st of f schl auch (5) aufgeschoben wi rd, der endseitig
von einemverbreiterten Endstick (4) unmschl ossen wrd,
dadurch gekennzei chnet, dalR zundchst an ei nem Ende ei nes
abgel angt en Kunst st of f schl auches (5) das verbreiterte
Endst ick (4) angespritzt wird und dall dann der

Kunst st of f schl auch (5) mt dem angespritzten Endstuck (4)
auf das freie Ende des Brill enbugel s auf geschoben wird."

Ent schei dungsgr inde

1. Neuhei t

1.1 Bei einem Vergleich des in demvorliegende Anspruch 1
definierten Verfahrens mt dem aus dem Dokunent D3
Bekannt en kommt es entschei dend darauf an, ob die in D3
beschri ebene Kunststoffhilse 12 mt dem beanspruchten
Kunst st of fschl auch identifiziert werden kann. Unter
ei nem Schl auch versteht der Fachmann ei nen
hohl zyl i ndri schen Korper, der an beiden Enden offen ist,
wodur ch ei n Durchgangsl och gebildet wird. Eine Hil se ist
ebenfal |l s ein hohlzylindrischer Korper, der aber in der
in D3 beschriebenen Ausbil dung an ei nem Ende durch ein
Pl attchen 14 geschl ossen ist, wodurch in der Hilse in
Langsrichtung ein Sackl och 18 entsteht, siehe D3,
Figuren 1 bis 3 mt zugehériger Beschreibung,

i nsbesondere Seite 6, letzte Zeile bis Seite 7, dritte
Zeile. Dieser Unterschied wird auch durch die weiteren
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in demvorliegenden Anspruch 1 angegeben Merknal e nicht
auf gehoben. Gemal3 ei nem Merkmal im Qoberbegriff wrd der
Kunst st of f schl auch endseitig von einemverbreiterten
Endst iick unmschl ossen, wel ches nach dem kennzei chnenden
Teil an das Ende des Kunststoffschl auches angesprit zt
wird. ldentifiziert man das verbreiterte Endstick mt
demin D3 beschriebenen Pl attchen 14, wel ches das Ende
der Hil se 12 unschliel3t, so ist es jedenfalls nicht in
ei nem gesonderten Verfahrensschritt an di e Hil se
angespritzt, sondern einstickig mt dieser ausgebil det.
Setzt man dagegen, was offensichtlich der vorliegenden
Erfi ndung ndher kommt, die in D3 beschriebene Scheide 13
mt demverbreiterten Endstick gleich, weil die Scheide
ebenfalls an die Hul se 12 angespritzt wrd, so
umschl i et die Scheide zwar endseitig die Hil se, ohne
dalR dies jedoch zum Verschl u® der Hiul se fuhrt, weil

di ese aufgrund des vorhandenen Sackl ochs 18 nicht offen
i st.

Di e Prifungsabteilung hat auf folgenden Wortl aut in D3,
Seite 8, Zeilen 11 und 12 hi ngew esen: "Auf die
Kunst st of f hil se und rechts etwas uber den Rand

hi nausragend i st die Scheide 13 gespritzt". Daraus gehe
hervor, dalR entsprechend dem Wrtl aut des vorliegenden
Anspruchs 1 die dem Schl auch entsprechende Hil se
endseitig von einemverbreiterten Endstick unschl ossen
wer de, wobei zun&chst an ei nem Ende des abgel angten
Kunst st of f schl auches das verbreiterte Endstick
angespritzt werde. Die Kanmmer ist jedoch der Auffassung,
dall es aus dem vorliegenden Anspruch 1 klar ersichtlich
i st, dal sich das UnschlielRen des Schl auches mt dem
angespritzten verbreiterten Endstick nur auf das zul et zt
und nicht auf das zuerst auf den Draht aufgeschobene
Ende der Hil se bzw. des Schl auches bezi ehen kann, siehe



1.3

1.4

2892.D

- 4 - T 0068/ 03

vor | i egenden Anspruch 1 ("...ein Kunststoffschlauch
auf geschoben wird, der endseitig von einemverbreiterten

Endst ick unmschl ossen wird").

Di e Prifungsabteilung hat ferner festgestellt, der

Wortl aut des Anspruchs 1 "dall zunachst an ei nem Ende des
abgel angt en Kunst st of f schl auches das verbreiterte

Endst ick angespritzt wird" schliefl3e nicht aus, dal der
Kunst st of f schl auch dber di e gesante Lange unspritzt
werde. Diese Interpretation kann sich die Kanmer
ebenfalls nicht zu eigen nmachen. Das Wirt "zundchst" in
dem angegebenen Zusammenhang bezi eht sich auf die

Rei henf ol ge der beanspruchten Verfahrensschritte, we
aus dem Wortlaut "dalR zunachst ... angespitzt wird und
dall dann ... aufgeschoben w rd" hervorgeht, und nicht
darauf, dall zuerst an ei nem Ende und darauf im
restlichen Bereich das Anspritzen erfolgt. I mubrigen
bedeut et Anspritzen an ei nem Ende in di esem Zusamenhang
of fensichtlich nicht, dal m ndestens an di esem Ende
angespritzt wird, sonst wirde es sich nicht umein
"Endst tick" handel n.

Di e dbrigen von der Prifungsabteilung formal in das

Pr uf ungsver fahren ei ngef ihrten Dokunente nehnen of f enbar
ebenfal I s nicht das beanspruchte Verfahren vorweg. D e
Kamer kommt daher zu dem Schl uf3, dal3 das Verfahren
gemall dem Anspruch 1 neu ist im Sinne von Artikel 54 (1)
EPU. Di e Gegenstande der Anspriiche 2 und 3 betreffen
besonder e Ausfihrungsarten des Verfahrens nach

Anspruch 1 und sind daher ebenfalls neu.

Di e Priufungsabteilung hat sich in der angefochtenen
Ent schei dung nicht zu dem Erfordernis der erfinderischen
Tatigkeit gedufBert. Diesbeziuglich war lediglich form
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in deminternational en vorl aufigen Prifungsbericht unter
Punkt V.1 eine negative Feststellung getroffen worden,
wahrend di e Begrindung unter V.2 nur nangel nde Neuheit
betraf. Unter Hi nweis auf diese Begrindung hat die

Praf ungsabteilung in i hrem ersten Bescheid in der

regi onal en Phase festgestellt, dall die Anspriche 1 bis 3
"kei nen neuen Gegenstand i m Sinne von Artikel 56 EPU'
definierten. Dabei ist der H nweis auf einen
Neuhei t sei nwand zwar korrekt, aber die Zitierung des
Artikels offensichtlich unzutreffend. Die Kamrer i st
daher der Meinung, dalR der Beschwerdefihrerin die

Cel egenheit gegeben werden sollte, eine Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit ggf. durch zwei Instanzen zu
erhalten. Da dem Antrag der Beschwerdef Ghrerin

ent sprochen wurde, brauchte die hilfsweise von ihr
beantragte mindl i che Verhandl ung ni cht durchgef Ghrt

wer den.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wird auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren

Ent schei dung zur tickverw esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

P. Martorana A. G Klein
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