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Sachverhalt und Antrage

C2286.D

Die europaische Patentanmeldung Nr. 05 769 649.4 wurde
mit der am 13. Februar 2009 zur Post gegebenen
Entscheidung von der Prifungsabteilung zuriuckgewiesen.

Zur Begrundung fuhrte die Prufungsabteilung an, dass der
Gegenstand der unabhangigen Anspriche 1, 6 und 7 gemaf
dem am 7. November 2008 eingereichten Hauptantrag
gegenuber dem aus dem Dokument

D1 : DE-A-29 34 258

bekannten Werkzeugaufsatz nicht neu sei.

Ferner liel3 die Prufungsabteilung den von der Anmelderin
wahrend der mundlichen Verhandlung vom 29 Januar 2009
eingereichten Hilfsantrag wegen seiner verspateten
Einreichung gemaR Regel 116(2) EPU nicht zu. Hierzu
fuhrte die Prifungsabteilung aus, dass iIm unabhangigen
Anspruch 1 gemdfR Hilfsantrag ein Verfahren beansprucht
werde, wahrend die urspringlichen Anspriche jeweils auf
eine Vorrichtung gerichtet seien, wobei die
Verfahrensmerkmale der Beschreibung entnommen worden
seien. Eine so weitreichende Anderung zu einem so spaten
Zeitpunkt stelle einen Verfahrensmissbrauch dar. Im
ubrigen erfordere der Kategoriewechsel eine zusatzliche
Recherche. Eine prima facie Uberprifung des Anspruchs 1
gemall Hilfsantrag ergebe aufllerdem, dass der Gegenstand
des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
im Sinne des Artikels 56 EPU 1973 gegeniiber dem aus

D3 : US-A-2002/104421
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bekannten Verfahren beruhe.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefihrerin
(Anmelderin) am 27. Februar 2009 Beschwerde eingelegt
und die Beschwerdegebihr entrichtet. Mit der am

10. Juni 2009 eingereichten Beschwerdebegrindung hat sie
beantragt, ein Patent auf der Basis der mit der
Beschwerdebegrindung eingereichten Anspriche 1 bis 10 zu

erteilen.

In der Mitteilung vom 4. September 2009 aufRerte die
Kammer ihre vorlaufige Meinung dahingehend, dass der
Werkzeugaufsatz gemal der unabhangigen

Anspriuche 1, 5 und 6 gegenuber D1 nicht neu sei, wohl
aber der Gegenstand des sich auf ein Verfahren
beziehenden Anspruchs 7, welcher dem Anspruch 1 des von
der Prifungsabteilung als unzuldssig verworfenen
Hilfsantrags entspricht. Dariber hinaus teilte die
Kammer mit, dass die prima facie Schlussfolgerung der
Priufungsabteilung, dass der Gegenstand des
Verfahrensanspruchs 7 im Lichte der D3 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe, nicht nachvollzogen

werden konne.

Daraufhin reichte die Beschwerdefihrerin mit Schreiben
vom 5. November 2009 neue, auf ein Verfahren gerichtete
Anspriche 1 bis 4 und beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und die Angelegenheit zur
weiteren Prufung an die Priufungsabteilung

zuriuckzuverweisen.
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Der Anspruch 1 gemall dem Antrag der Beschwerdefihrerin
lautet wie folgt:

,»1l. Verfahren mit einem Werkzeugaufsatz fur eine
Handwerkzeugmaschine mit einer oszillierenden
Abtriebseinheit, mit einem Befestigungsmittel (3) zur
Verbindung mit der Abtriebseinheit und mit einer
Arbeitskante (4), die In eine seitliche Begrenzungslinie
(12, 13) ubergeht, wobei die Arbeitskante (4)
bogenformig ist und die bogenformige Arbeitskante (4)
durch den Umfang eines Kreises gebildet ist, um dessen
Mittelpunkt das Befestigungsmittel (3) angeordnet ist,
wobei die Arbeitskante (4) an mindestens einem Ende
unter einem Winkel (10) von 90° zu der seitlichen
Begrenzungslinie (12, 13) abgewinkelt ist

und wobei die Arbeitskante (4) durch den
Umfangsabschnitt eines Kreissektors (11) gebildet wird,
wobei die Arbeitskante (4) beidseitig in jeweils eine
sich in radialer Richtung erstreckende seitliche
Begrenzungslinie (12, 13) abwinkelt und wobei das
Befestigungsmittel (3) als Offnung ausgebildet ist, und
bei einem senkrechten Einstich mit Vortrieb des
Werkzeugaufsatzes entlang der seitlichen
Begrenzungslinie (12, 13) der am tiefsten gelegene Punkt
des Vortriebs in einer Ecke zwischen bogenférmiger
Arbeitskante (4) und seitlicher Begrenzungslinie (12, 13)
liegt und zwischen dem Grund des Einstichs und der
seitlichen Einstichskante sich kein Restquerschnitt des
Werksticks mehr befindet, da auch an dieser Stelle
aufgrund der gewahlten Geometrie des Werkzeugaufsatzes

zerspant wird."
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Entscheidungsgrinde

1.

3.1
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Die Beschwerde ist zulassig.

Die Anspriche 1 bis 4 entsprechen den Ansprichen des
Hilfsantrags, der von der Prufungsabteilung in der

mundlichen Verhandlung nicht zugelassen wurde.

Gemall Artikel 12(4) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammer des Europaischen Patentamtes ist die
Kammer befugt, Antrage nicht zuzulassen, die bereits iIm
erstinstanzlichen Verfahren nicht zugelassen worden sind.
Die Kammer uUbt jedoch das ihr eingeraumte Ermessen
dahingehend aus, den Antrag der Beschwerdefihrerin
zuzulassen. MalRgebend hierfir ist, dass die
Nichtzulassungsentscheidung der Prifungsabteilung nicht

frei von Fehlern ist.

wahrend der mundlichen Verhandlung (siehe Punkt 4 der
Niederschrift) wurde erstmals von der Prifungsabteilung
vorgebracht, dass "die Anspriche der Anmeldung nicht auf
die gesamte Maschine sondern nur auf den Werkzeugaufsatz
gerichtet seien und die Argumente der Anmelderin sich
eher auf die Verwendung bezdgen'. Erst zu diesem
Zeitpunkt wurde fur die Anmelderin erkennbar, warum ihre
Argumente nicht durchgreifen koénnen. Unter diesen
Umstanden stellt die Einreichung von
Verfahrensansprichen nach der Unterbrechung der
Verhandlung einen ernsthaften Versuch zur Ausrdumung der
Einwdnde der Priufungsabteilung dar. Deshalb ist ein
Verfahrensmissbrauch durch die spate Einreichung des

Antrags nicht anzunehmen.
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3.2 Anspruch 1 betrifft ein Verfahren, bei dem ein
Werkzeugaufsatz mit den Merkmalen der urspriunglichen
Anspriuche 1 bis 4 und Merkmalen aus der Beschreibung
(Winkel von 90° und als Offnung ausgebildetes
Befestigungsmittel) verwendet wird. Ferner enthalt
Anspruch 7 Verfahrensmerkmale ('bei einem senkrechten
Einstich ... zerspant wird"™), die aus der Beschreibung
Im beanspruchten Zusammenhang zu entnehmen sind (Seite 3,
Zeilen 18-28; siehe auch Seite 7, 3. Abs.). Die
Priufungsabteilung hat in ithrer Entscheidung keine
Einwande nach Artikel 123 (2) EPU gegen den Anspriiche
gemall Hilfsantrag erhoben. Die Kammer sieht auch keinen
Grund, die vorgenommenen Anderungen im Hinblick auf
Artikel 123(2) EPU zu beanstanden.

3.3 Die Hinzufugung von Merkmalen aus der Beschreibung
stellt an sich keinen Verfahrensmissbrauch dar, auch

wenn dadurch eine zusatzliche Recherche notwendig wird.

3.4 Hinzu kommt, dass die Auffassung der Prifungsabteilung
(Seite 5 der angefochtenen Entscheidung), wonach
samtliche neu in den Anspruch 1 des Hilfsantrags
(welcher dem Anspruch 1 des vorliegenden Antrags
entspricht) aufgenommenen Verfahrensmerkmale aus D3
bekannt sind, nicht korrekt ist. Richtig ist, dass die
D3 rechtwinklige Aussparungen in einem Werkzeug erzeugen
will(siehe Spalte 1, [0004]). Dabei handelt es sich
jedoch um im Querschnitt rechtwinklige Aussparungen und
nicht um Aussparungen, beil denen ein rechter Winkel
zwischen Einstichgrund und Einstichkante gebildet wird.
Damit kann auch die prima facie Schlussfolgerung der
Prufungsabteilung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1
ausgehend von D3 nicht auf einer erfinderischen

Tatigkeit beruht, nicht nachvollzogen werden.
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4. Da die Prufungsabteilung iIn der angefochtenen
Entscheidung ausgefuhrt hat, dass eine zusatzliche
Recherche fur sachdienlich erachtet wird und die
Beschwerdefiuhrerin eine Zuruckverweisung beantragt hat,
bt die Kammer das ihr in Artikel 111 EPU 1973
eingeradumte Ermessen dahingehend aus, die Sache an die
Priufungsabteilung zur weiteren Prifung auf der Grundlage
der mit Schreiben vom 5. November 2009 eingereichten

Anspriche 1 bis 4 zuriuckzuverweisen.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Priufungsabteilung zur Fortsetzung

des Priufungsverfahrens zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

M. Patin P. Alting Van Geusau
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