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Sachverhalt und Antrage
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Mit der Entscheidung der Einspruchsabteilung vom

21. Juli 2009 war das Patent EP-B-1 779 822 mangels
Neuheit des Gegenstandes der dann geltenden unabhangigen
Anspriche 1 und 2 gegenuber der Lehre von Druckschrift

E2: US-A-5 707 341

widerrufen worden.

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat der
Patentinhaber (Beschwerdefihrer) am 4. August 2009
Beschwerde eingelegt und am 12. August 2009 die
vorgeschriebene Beschwerdegebihr entrichtet. Die
Beschwerdebegrindung wurde am 30. Oktober 2009

eingereicht.

Am Ende der am 26. Januar 2012 abgehaltenen mundlichen

Verhandlung war die Antragslage wie folgt:

— Der Beschwerdefihrer beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der
Grundlage des Hauptantrags, eingereicht wahrend der
mundlichen Verhandlung, aufrechtzuerhalten.

Alle bisherigen Antrage des Beschwerdefihrers wurden

zuruckgezogen.

— Die Beschwerdegegner (Einsprechende OIl und OlI1l)

beantragten die Zurickweisung der Beschwerde.
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Anspruch 1 des einzigen Antrags (Hauptantrag) lautet wie
folgt:

""Zugvakuumvorrichtung zur Penisextension, wobei die
Zugvakuumvorrichtung einen Hohlkdrper (2) mit einem
proximalen, offenen Ende (2a) zur Aufnahme eines Penis
(1) und mit einem distalen Ende (2b, 2c) und eine Hulle
(5) mit zwei offenen Enden und eine Vorrichtung zur
Zugausubung auf den Hohlkorper aufweist, wobei ein Teil
der Hulle (5) uber der HohlkérperauBenflache (4) und ein
anderer Teil derselben Hulle (5) Uber der AuBenflache
des aus dem Hohlkoérper (2) herausragenden proximalen
Anteils (1a) des Penis angeordnet ist und Hohlkérper (2)
und Penis (1) dabei dichtend umhillend miteinander
verbindet, wobei am proximalen offenen Ende (2a) des
Hohlkodrpers (2) der nicht von dem aus dem Hohlkérper (2)
herausragenden proximalen Anteil (1a) des Penis
ausgefullte Raum zwischen AulRenkante (13) des proximalen
offenen Endes (2a) des Hohlkérpers (2) und der
Oberflache des proximalen Anteils (1a) des Penis durch
den diesen Raum umhullenden Flachenanteil (12) der Hulle
(5) luftdicht abgeschlossen ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Hulle Uber das distale Ende (2b, 2c) des
Hohlkorpers (2) hinausragt.”

Die Argumente des Beschwerdefuhrers lassen sich wie
folgt zusammenfassen:

Der gemall Hauptantrag geanderte Anspruch 1 basiere auf
dem Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 und der in
Figur 1 des Patents dargestellten Ausfuhrungsform der
Erfindung. Diese zeige eine Hulle, insbesondere ein an
der Spitze abgeschnittenes Kondom, das vom proximalen

Rand des Hohlkérpers (2) Uber dessen distales Ende
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hinausrage. Im Gegensatz dazu werde bei der in den
Figuren 1 bis 3 der Druckschrift E2 gezeigten
Vorrichtung nur ein geringer Teilbereich des Hohlkdrpers
an seinem proximalen Ende durch die elastische Hulle
bedeckt. Die beanspruchte Vorrichtung sei deshalb neu
gegenuber der Lehre von E2.

Was die erfinderische Tatigkeit betreffe, so weise die
nun beanspruchte Ausfihrungsform den Vorteil auf, dass
beim Ausiben von Zug ein Abrutschen der Hulle vom
Hohlkodrper verhindert werde, weil die Hulle bzw. das
Kondom fest an dem gesamten Hohlkdrper bis zu seinem
distalen Ende anliege und auch noch dariber hinausrage.
Dadurch werde die Hulle am distalen Ende wieder enger.
Die Zugkraft bis zum Abrutschen der Hulle von dem
Hohlkdrper werde durch die Verengung an der uUberragenden
Spitze der Hulle stark erhoht. Dieser Vorteil sei zwar
nicht explizit in der Patentschrift beschrieben, doch
konne der Fachmann diesen Sachverhalt ohne weiteres der
Figur 1 entnehmen. Im Gegensatz zur patentgemalien
Vorrichtung enthalte die Druckschrift E2 keinerlei
Anregung, die Hulle bis zum distalen Ende des
Hohlkdrpers zu fuhren und noch dariber hinaus ragen zu

lassen, um die angesprochene Aufgabe zu Idsen.

Eine erfinderische Tatigkeit sei mithin ebenfalls
gegeben.

Der Beschwerdegegner 111 argumentierte im Wesentlichen
wie folgt:

In der Patentschrift wirden die beiden In Figur 1 und 2
dargestellten Ausfuhrungsformen in ithrer Wirkungsweise

als gleichwertig dargestellt. Im Ubrigen entspreche die
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In Figur 2 gezeigte Variante des Patents genau der in
Druckschrift E2 dargestellten Zugvakuumvorrichtung.

In der Patentschrift werde weder die vom
Beschwerdefuhrer behauptete Aufgabe noch der besondere
Vorteil, den der Beschwerdefuhrer der in Figur 1
gezeigten Ausfihrungsform des Patents zuschreibe,
genannt oder erwahnt. Eine besondere technische Aufgabe
werde mit einer Hulle, die Uber das distale Ende des
Hohlkodrpers hinausrage, auch gar nicht geldst. Das vom
Beschwerdefihrer behauptete mogliche Abrutschen der
Halle vom Hohlkdrper bei der Ausibung eines Zuges auf
diesen vom Korper weg sei Uberhaupt nicht zu beflrchten.
Vielmehr stelle das Abrutschen der Hulle bzw. des
Kondoms vom Schaft des Penis das eigentliche Problem dar.
Diesem begegne man - wie in Figur 1, Bezugszeichen (11)
der Patentschrift angedeutet werde - dadurch, dass die
Hulle mit Hilfe eines Stick Latexbandes oder etwas
Ahnlichem moglichst fest und dicht an die Haut des
proximalen Anteils des Penis anpresst werde. Gemal
Druckschriftt E2 werde das Abrutschen der Hille durch das
Anbringen eines O-Rings (100) verhindert. Das
unterscheidende Merkmal in Anspruch 1 l6se keine
technische Aufgabe und koénne somit auch keine
erfinderische Tatigkeit begriunden.

Der Beschwerdegegner 11 (Einsprechende 11) hat, wie Im
Schreiben vom 10. Januar 2012 mitgeteilt, nicht an der
mundlichen Verhandlung teilgenommen und somit keine
Ausftihrungen zu dem neu vorgelegten Antrag gemacht.
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Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Neuheit

2.1 Wie die patentgemalle Vorrichtung betrifft auch

C7169.D

Druckschrift E2 unstrittig eine Zugvakuumvorrichtung zur
Penisextension (E2, Spalte 3, Zeilen 51 bis 57), wie sie
im Oberbegriff des Anspruchs 1 definiert ist. Die
Figuren 1 bis 3 von E2 zeigen einen Hohlkorper (10) mit
einem proximalen offenen Ende (30) und einem distalen
geschlossenen Ende (40), an dem eine Vorrichtung (50,
120) zur Auslibung von Zug auf den Hohlkdrper angebracht
ist. Eine elastische Hulle (80), die das proximale Ende
des Hohlkorpers umhiallt, ragt Uber den unteren
proximalen Rand (30) des Hohlkérpers (10) so weit hinaus,
dass sie den Penisschaft straff anliegend umhullt und
diesen luftdicht gegen den Hohlkérper abdichtet (E2,
Spalte 4, Zeilen 16 bis 38). Aus den Figuren 1 bis 3 von
E2 ist ersichtlich, dass die elastische Hulle (80) nur
den unteren proximalen Teil (82) des Hohlkdrpers (10)
bedeckt.

Die beanspruchte Zugvakuumvorrichtung unterscheidet sich
von der in Druckschrift E2 beschriebenen Vorrichtung
dadurch, dass die Hulle Uber das distale Ende (2b, 2c)
des Hohlkdrpers (2) hinausragt.

Die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 ist damit
gegeben.
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Aufgabe, LOsung; erfinderische Tatigkeit

Ausgehend von der Lehre der Druckschrift E2 und unter
Anwendung des Aufgabe-Losung-Ansatzes stellt sich die
Frage, welche technische Aufgabe durch das
unterscheidende Merkmal von der beanspruchten
Zugvakuumvorrichtung geldst werden soll. Der
Beschwerdefihrer behauptet diesbeziglich, durch das
volIstandige Uberdecken des Hohlkorpers mit der Hulle
und das Hinausragen der Hulle Uber das distale Ende des
Hohlkodrpers werde die Sicherheit gegen das Abrutschen

der Hulle vom Hohlkérper signifikant erhoht.

Dazu ist jedoch festzustellen, dass iIn der
ursprunglichen Anmeldung an keiner Stelle von der Gefahr
des Abrutschens der Hulle vom Hohlkorper die Rede ist.
Bei der genannten Aufgabe und dem aufgezeigten Vorteil
handelt es sich folglich um eine reine Behauptung des
Beschwerdefihrers, die durch die ursprungliche Anmeldung

an keiner Stelle gestutzt wird.

Vielmehr ist - wie dies iIn Absatz [0014], Zeilen 32

bis 54 der ursprunglichen Anmeldung angesprochen und
auch von der Beschwerdegegnerin 111 vorgetragen wurde -
eher das Abrutschen der Hiulle vom proximalen Teil des
Penisschaftes oder eine unzureichende luftdichte
Abdichtung des Abschlusses der Hulle auf der Haut des
Penis zu befirchten. Diese Gefahr wird nach der
ursprunglichen Anmeldung durch Anpressen der Hulle an
die Haut des proximalen Anteils des Penis durch das
Anbringen eilnes Latexbandes, einer Manschette oder eines
Klettbandes verhindert. In ahnlicher Weise erfolgt eine
Sicherung gegen das Abrutschen vom Penis iIn der
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Druckschrift E2 durch das Anbringen eines O-Ringes (100)
an derselben Stelle der Hulle.

Aber selbst unter der Annahme, dass die dem
beanspruchten Gegenstand zugrunde liegende Aufgabe darin
besteht, die Sicherheit gegen das Abrutschen der Hulle
vom Hohlkérper zu verkleinern, kann die in Anspruch 1
vorgeschlagene Losung keine erfinderische Tatigkeit

begrinden.

Wie der Beschwerdefihrer selbst vorgetragen hat,
erschlielt es sich dem Fachmann bereits bei der
Betrachtung der Figuren 1 und 2 der Patentschrift von
selbst, dass die den Hohlkoérper vollstandig bedeckende
und Uber das distale Ende hinausragende Hulle eine
bessere Haftung der Hulle auf dem Hohlkdrper mit sich
bringt. Das ist zweifelsfrei richtig und beruht darauf,
dass es fur den Fachmann selbstverstandlich ist, dass
durch eine VergrolRerung der Kontaktflache zwischen zwei
Kérpern, im vorliegenden Fall zwischen Hulle und
Hohlkorper, die Haftkraft der Hiulle auf dem Hohlkérper
gesteigert und damit die Gefahr des Abrutschens
verringert wird. Sollte sich deshalb tatsachlich das
Problem des Abrutschens stellen, so liegt es fur den
Fachmann auf der Hand, die Auflageflache zwischen der
elastischen Hulle und dem Hohlkdérper so weit wie
erforderlich zu vergrofRern und damit die Anpresskraft zu
erhohen. Eine solche MalRnahme beschreibt jedoch nichts
anderes als das ubliche technische Handeln des Fachmanns.

Aus den vorangehenden Uberlegungen folgt, dass die
Vorrichtung nach Anspruch 1 des Hauptantrags keine
technischen Merkmale aufweist, die gegenuber der Lehre

der Druckschriften E2 in Verbindung mit dem Ublichen
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Handeln des Fachmanns eine erfinderische Tatigkeit
begrinden kénnten.

Entscheitdungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

V. Commare T. Kriner
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