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Entscheidung der Priufungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 16. Februar
2006 zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 00102416.5
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zurickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

I. Europaische Patentanmeldung Nr. 00 102 416.5 ist von der
Prifungsabteilung mit der Entscheidung vom 16. Februar
2006 zuruckgewiesen worden. Sie ist am 4. Februar 2000
als Teirlanmeldung der friuheren europaischen Anmeldung
96 918 666.7 beim Europaischen Patentamt eingereicht
worden und nimmt die Prioritat der Voranmeldung
DE 19 521 585 i1n Anspruch.

Nach Auffassung der Prufungsabteilung waren die
unabhangigen Anspriche 1 und 30 der Teilanmeldung so
breit formuliert, dass nicht alle ithrer Merkmale in der
Voranmeldung offenbart seien, so dass fiur diese
Anspriche nicht der Prioritadtstag der Voranmeldung
sondern nur der Anmeldetag dieser europaischen
Teilanmeldung galte. Deshalb kdonnten auch die
Druckschriften EP-A-0 808 114 (Dl1), EP-A-0 760 219 (D2),
EP-A-0 795 283 (D3) und EP-A-0 807 388 (D4) unter
Artikel 54 (3) und (4) EPU entgegengehalten werden, die

samtliche Merkmale dieser Anspriche offenbarten.

. Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am
11. April 2006 Beschwerde eingelegt und die
Beschwerdegebihr entrichtet. Die Beschwerdebegrindung
iIst am 16. Juni 2006 eingegangen.

In einem Bescheid hat die Beschwerdekammer der
Beschwerdefihrerin (Anmelderin) ihre vorlaufige
Bewertung des Falles mitgeteilt. Danach reichte die

Beschwerdefiuhrerin neue Unterlagen ein.

I11. Die Beschwerdefiuhrerin beantragt, die Entscheidung der
Priufungsabteilung auf Grundlage des mit Schreiben vom
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17. Marz 2009 eingereichten Anspruches 1 und der mit

Schreiben vom 5. Dezember 2008 eingereichten Anspriche 2
bis 12, den Beschreibungsteilen Spalten 1 bis 11 und den
Figuren 1 bis 9 aufzuheben und den Beschwerdefall an die

Prufungsabteilung zurickzuverweisen.

Anspruch 1 lautet:

"Gerat zum Auszupfen von Haaren der menschlichen Haut
(21), mit einem Drehzylinder (10), der mindestens eine
Klemmvorrichtung (4) zum Auszupfen von Haaren aufweist,
einem Motor zum Antrieb des Drehzylinders (10), derart,
dass die Klemmvorrichtung (4) im Betrieb innerhalb eilnes
maximalen Durchmessers (25) um eine Achse (11) dreht,
einem Gehause (2) zur Aufnahme des Motors, und einem
Mittel zur Verminderung des Schmerzempfindens wahrend
des Auszupfens von Haaren, dadurch gekennzeichnet, dass
das Mittel mindestens ein Element (16) aufweist, welches
um die Achse (11) des Drehzylinders drehbar der
Klemmvorrichtung zugeordnet ist und eine zurickgezogene
Stellung (22) einnehmen kann, die innerhalb oder auf dem
maximalen Durchmesser (25) der Klemmvorrichtung (4)
liegt, sowie eine hervorstehende Stellung (23) einnehmen
kann, die aulBerhalb des maximalen Durchmessers (25) der
Klemmvorrichtung (4) liegt, und die Klemmvorrichtung (4)
eine Drehbewegung mit einem zyklischen Auszupfen von
Haaren ausfuhren kann und das Element (16) mit der
Drehbewegung der Klemmvorrichtung (4) gekoppelt und in
Drehrichtung (14) unmittelbar vor der Klemmvorrichtung
(4) derart angeordnet ist, dass die Haut im
Betriebszustand zeitlich vor dem Auszupfen der Haare
impulsartig beaufschlagt wird".
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V. Nach Auffassung der Beschwerdefihrerin galte fiur den
beanspruchten Gegenstand In der geltenden Fassung das
Prioritatsrecht der Voranmeldung. Daruber hinaus wirde
er die Erfordernisse der Neuheit, erfinderischen
Tatigkeit und Klarheit erfullen.

Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. GemalR der Entscheidung der GrolRen Beschwerdekammer

G 2/798 (ABI. EPA 2001, 413) ist die Prioritat einer
friheren Anmeldung fur einen Anspruch in einer
europaischen Anmeldung nur dann anzuerkennen, wenn der
Fachmann den Gegenstand des Anspruches unter
Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und
eindeutig der friheren Anmeldung als Ganzes entnehmen

kann.

Deshalb hat die Kammer gepruft, ob der nunmehr einzige
unabhangige Anspruch diese Kriterien erfullt und,
daridber hinaus, ob sein Gegenstand Uber den Inhalt der
Teilanmeldung und der friheren Anmeldung iIn deren

ursprunglich eingereichter Fassung hinausgehen.

3. Der Gegenstand des Anspruches 1 ist sowohl i1n der
Voranmeldung (veroffentlicht in DE-A-19 521 585,
nachfolgend "Priodok™), der fruheren Anmeldung
(veroffentlicht in WO-A 9 700 032, nachfolgend "'Stamm'™)
als auch der Teirlanmeldung (in der eingereichten Fassung,
nachfolgend "Teil') offenbart.

C0645.D



C0645.D

-4 - T 1078706

Daraus ist namlich ein Gerat zum Auszupfen von Haaren
der menschlichen Haut (siehe die Anspriche 1 dieser
Dokumente) mit folgenden Merkmalen bekannt:

ein Drehzylinder 10, der mindestens eine
Klemmvorrichtung 4 zum Auszupfen von Haaren aufwelst,
ein Motor zum Antrieb des Drehzylinders 10, derart,
dass die Klemmvorrichtung 4 im Betrieb innerhalb
eines maximalen Durchmessers 25 um eine Achse 11
dreht und ein Gehéduse 2 zur Aufnahme des Motors

(siehe Priodok: Anspruch 1 iVm Sp. 6, Abs. 2 und Fig.
1-9; Stamm: Anspruch 1 i1Vm S. 13, Abs. 2 und Fig. 1-9;
Teil: Anspruch 1 i1Vm S. 11, Abs. 2 und Fig. 1-9);

ein Mittel zur Verminderung des Schmerzempfindens
wadhrend des Auszupfens von Haaren: siehe die

Anspriche 1 dieser Druckschriften;

das Mittel weist mindestens ein Element 16 auf,
welches um die Achse 11 des Drehzylinders drehbar der
Klemmvorrichtung zugeordnet ist (siehe Priodok:
Anspruch 1; Stamm: Anspruch 2; Teil: Anspruch 16);

das Mittel kann eine zurickgezogene Stellung 22
einnehmen, die innerhalb oder auf dem maximalen
Durchmesser 25 der Klemmvorrichtung 4 liegt, sowie
eine hervorstehende Stellung 23 einnehmen, die
aullerhalb des maximalen Durchmessers 25 der
Klemmvorrichtung 4 liegt (siehe Priodok: Anspruch 8;
Stamm: Anspruch 8 1Vm Anspruch 2; Teil: Anspruch 17);

die Klemmvorrichtung 4 kann eine Drehbewegung mit
einem zyklischen Auszupfen von Haaren ausfiuhren und

das Element 16 ist mit der Drehbewegung der
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Klemmvorrichtung 4 gekoppelt und in Drehrichtung 14
unmittelbar vor der Klemmvorrichtung 4 derart
angeordnet, dass die Haut Im Betriebszustand zeitlich
vor dem Auszupfen der Haare impulsartig beaufschlagt
wird (siehe Priodok: Anspruch 7 1Vm Anspriuchen 2, 4;
Stamm: Anspruch 7 1Vm Anspriuchen 2, 27, 28; Teil:
Anspruch 26 1Vm Anspruch 17).

Aus der der Entscheidung zugrundeliegenden Fassung des
Anspruches 1 ist das Merkmal "wobeil der Drehzylinder (10,
40) mit der wenigstens einen Klemmvorrichtung (4, 43)
wahrend des Auszupfens der Haare zur Anlage an die Haut
(21, 61) des Benutzers gelangt'™ wegelassen worden. Diese
Weglassung ist zuléassig, weil sie der Beseitigung einer
Unklarheit dient. Damit wird namlich vermieden, dass das
Gerat mit einem die Verwendung des Gerates

beanspruchenden Merkmal definiert wird.

Es wir deshalb festgestellt, dass der Fachmann den
Gegenstand des Anspruches 1 unmittelbar und eindeutig
der Voranmeldung, der fruheren Anmeldung und der
Teilanmeldung als Ganzes entnehmen kann. Der
beanspruchte Gegenstand betrifft demnach dieselbe
Erfindung wie diese fruheren Anmeldungen, so dass als
Prioritatstag im Sinne des Artikels 89 EPU 1973 der Tag
der europaischen Patentanmeldung Nr. 00 102 416.5 gilt
und auch die Erfordernisse des Artikels 76 (1) Satz 2
EPU 1973 und des Artikels 123 (2) EPU erfullt sind.

Neuheit
Von den in der Entscheidung genannten Druckschriften,

betrifft somit nur die Druckschrift D3 einen Stand der
Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPU 1973. Da der
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friheste Prioritatstag der Druckschriften D1, D2 und D4
jeweills nach dem Prioritatstag der hier zu prufenden
Teilanmeldung liegt, betreffen diese Druckschriften auch
keinen Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (3)
EPU.

4.2 Druckschrift D3 offenbart nicht die Merkmale des
Anspruches 1, dass das Mittel eine zurickgezogene
Stellung einnehmen kann, die innerhalb oder auf dem
maximalen Durchmesser der Klemmvorrichtung liegt, sowie
eine hervorstehende Stellung, die auflerhalb des
maximalen Durchmessers der Klemmvorrichtung liegt. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher gegenuber der
Druckschrift D3 neu.

5. Zuruckverweisung

5.1 Da das Verfahren vor den Beschwerdekammern primar auf
die Uberprifung der angefochtenen Entscheidung
abgestellt ist, ist eine Zurickverweisung an die erste
Instanz gemalR Artikel 111 (1) EPU 1973 in den Fallen in
Betracht zu ziehen, iIn denen die erste Instanz ihre
Entscheidung auf der Basis eines nicht erfullten
spezifischen Erfordernisses des EPU getroffen, jedoch
tber die Einhaltung der anderen Erfordernisse des EPU
nicht entschieden hat.

5.2 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdefihrerin im
Beschwerdeverfahren wesentliche Anderungen zu den
Anmeldungsunterlagen vorgelegt, die die
Zuruckweisungsgrunde auf die sich die Entscheidung der
Priufungsabteilung stitzte, gegenstandslos machen.
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Deshalb halt es die Kammer fur geboten von der
Moglichkeit nach Artikel 111 (1) Satz 2 EPU 1973
Gebrauch zu machen und die Angelegenheit zur Fortsetzung
des Prufungsverfahrens an die Prufungsabteilung
zuriuckzuverweisen, auf Grundlage des mit Schreiben vom
17. Marz 2009 eingereichten Anspruches 1 und der mit
Schreiben vom 5. Dezember 2008 eingereichten Anspriche 2
bis 12, den Beschreibungsteilen Spalten 1 bis 11 und den
Figuren 1 bis 9, insbesondere zur Prufung der Neuheit im
Hinblick auf die nicht in der Entscheidung
bericksichtigten weiteren Druckschriften des
Recherchenberichts und zur Prufung der erfinderischen
Tatigkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Priufungsabteilung zur

Fortsetzung des Prufungsverfahrens zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Magouliotis M. Ceyte

C0645.D



