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Beschwerdefihrer:

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: H. Meinders
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Berhalter, Eberhard
Moosstrasse 6
D-88074 Meckenbeuren (DE)

Engelhardt, Volker

Engelhardt & Engelhardt
Patentanwéalte

Montafonstrasse 35

D-88045 Friedrichshafen (DE)

Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 30. Marz 2009
zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 07004831.9
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zurilckgewiesen worden ist.

Mitglieder: H.-P. Felgenhauer

1. Beckedorf
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Sachverhalt und Antrage

I. Der Anmelder (nunmehr Beschwerdefihrer) hat gegen die
Entscheidung der Prufungsabteilung, die europaische
Patentanmeldung Nr. 07004831.9 zurickzuweisen,
Beschwerde eingelegt.

. Die mundliche Verhandlung vor der Kammer fand am
9. Februar 2010 statt.

I11. Der Beschwerdefihrer beantragt, die Zuriuckweisung
aufzuheben und ein Patent zu erteilen auf der Basis von
Anspruch 1, eingereicht als neuer Hauptantrag wahrend
der mindlichen Verhandlung, sowie Ansprichen 2 bis 7,
eingereicht als Hauptantrag mit Schriftsatz vom
28. Januar 2010, oder, hilfsweise, auf der Basis von
Anspruch 1, eingereicht als Hilfsantrag wahrend der
mindlichen Verhandlung. Weiter hilfsweise beantragt der
Beschwerdefiuhrer die Zurickverweisung der Angelegenheit
an die erste Instanz. Ferner beantragt der

Beschwerdefihrer die Rickzahlung der Beschwerdegebihr.

1v. Der Anspruch 1 gemall Hauptantrag lautet wie folgt:

1. Handarbeitsgerat (1) mit einem Antriebsmotor (2) und
einem mit diesem trieblich verbundenen Flansch (3), an
dem eine Scheibe (5), insbesondre eine Frasscheibe oder
eine Trennscheibe, drehfest anbringbar und an dem
mindestens ein Ubertragungskorper (11) angeformt ist,
der von dem Flansch (3) absteht,

dadurch gekennzeichnet,
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dass die AuRenkontur des Ubertragungskorpers (11) als
Oval oder als Ellipse ausgebildet und im montierten
Zustand der Scheibe (5) auf dem Flansch (3) 1in
Umfangsrichtung der Scheibe gekrimmt ist, dass der
Ubertragungskorper (11) zur Umfangsrichtung der Scheibe
(5) geneigt verlauft, dass In die Scheibe (5) mindestens
eine 1n Form einer Ellipse oder oval ausgestaltete und
in Drehrichtung (8) der Scheibe (5) geneigt und gekrimmt
verlaufende Ausnehmung (12) eingearbeitet ist, deren
Innenkontur mit der AuBenkontur des Ubertragungskorpers
(11) Ubereinstimmt, dass die Position des
Ubertragungskorpers (11) mit der jeweiligen Position der
Ausnehmung (12) Ubereinstimmt, dass im montierten
Zustand der Scheibe (5) der Ubertragungskorper (11) des
Flansches (3) formschlissig an der Innenkontur der
Ausnehmung (12) der Scheibe (5) abgestitzt ist, dass iIn
die Scheibe (5) eine sich in Richtung des Antriebsmotors
(2) konisch verjungend verlaufende Durchgangsbohrung (9)
eingearbeitet ist, durch die eine Schraube (7)
durchsteckbar ist, und dass die Schraube (7) in einer,
in dem Flansch (3) eingearbeiteten Gewindebohrung (6)
einschraubbar ist, dass der Kopf der Schraube (7) in der
sich konisch verjungenden Durchgangsbohrung (9) der
Scheibe (5) angeordnet ist und dass die freien Enden der
Ubertragungskorpern (11) und der Schraube (7) in den
durch die Scheibe (5) vorgegebenen Ebene verlaufen® .

Der Anspruch 1 gemall Hilfsantrag lautet wie folgt:

"1. Scheibe (5) als Werkzeug fur ein Handarbeitsgerat
(1), 1in die eine sich In Richtung des Handarbeitsgerates
(1) konisch verjungende Durchgangsbohrung (9)
eingearbeitet und i1n der mindestens eine Ausnehmung (12)
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vorgesehen ist, in der ein mit dem Handarbeitsgerat (1)
verbundener Ubertragungskorper (11) abstitzbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Innenkontur der Ausnehmung (12) oval oder
elliptisch und In Form eines In Umfangsrichtung der
Scheibe (5) gekrimmten Langloches, ausgestaltet ist und
dass die Ausnehmung (12) zur Drehrichtung (8) der

Scheibe (5) geneigt verlaufend ausgerichtet ist".

V. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgenden, in
der angefochtenen Entscheidung bericksichtigten, Stand

der Technik Bezug genommen:

D1: JP 2001 121349 A
D2: Ubersetzung der D1

im Folgenden als D1/D2 bezeichnet.

Weiter wird auf die Im Beschwerdeverfahren, aufgrund der
mit Schriftsatz vom 28. Januar 2010 eingereichten
gednderten Anspriche, seitens der Kammer eingefihrte

D4: DE-U-203 04 448

Bezug genommen, die auf den Anmelder der vorliegenden
Anmeldung zuruckgeht und in der vorliegenden Anmeldung
(vgl. hier wie im folgenden die verodffentlichte
Anmeldung, Spalte 1, Zeilen 3 - 19) als nachstkommender
Stand der Technik gewurdigt worden ist.

VI. Nach der angefochtenen Entscheidung erfulle der
Anspruch 1 nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPU.

C2954.D
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Weiterhin seil das Handarbeitsgerédt nach dem Anspruch 1

ungeachtet der Klarheitsmangel nicht neu gegenuber D1/D2.

Das fur die vorliegende Entscheidung relevante

Vorbringen des Beschwerdefihrers im schriftlichen

Verfahren und in der mindlichen Verhandlung lasst sich

wie folgt zusammenfassen:

a)

b)

Das Handarbeitsgerat nach dem Anspruch 1 gemal
Hauptantrag sei neu und beruhe gegeniber einer
Gesamtschau der Entgegenhaltungen D4 und D1/D2 auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Bei der Prufung der erfinderischen Tatigkeit sei
insbesonders zu berucksichtigen, dass mit dem
Handarbeitsgerat nach dem Anspruch 1 gemald
Hauptantrag simultan zwei Aufgaben geldst wirden. Die
erste Aufgabe betrafe die Verbesserung der
trieblichen Wirkverbindung zwischen Scheibe und
Flansch wahrend die zweite Aufgabe darauf gerichtet
sei, die Voraussetzungen dafir zu schaffen, dass die
Scheibe auf den Flansch exakt nur iIn einer
vorgegebenen Position aufgesetzt werden kdnne.
Betreffend die erstgenannte Aufgabe enthalte weder
die Entgegenhaltung D4 noch die Entgegenhaltung D1/D2
eine Angabe. Eine Ausbildung der Ubertragungskorper
auf dem Flansch und der zugeordneten Ausnehmungen 1in
der Scheibe wie auch ein Zusammenwirken dieser
Elemente entsprechend dem Anspruch 1 derart, dass die
triebliche Wirkverbindung zwischen diesen Elementen
zuverlassig und dauerhaft sei, konne folglich nicht
als durch den vorliegenden Stand der Technik
nahegelegt erachtet werden.
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Da eine entsprechende Beurteilung auch betreffend die
Ausbildung der Scheibe nach dem Anspruch 1 gemaf
Hilfsantrag zutreffe, beruhe auch die Scheibe nach
diesem Anspruch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr sei
gerechtfertigt. Wesentliche Verfahrensméngel seien im
Prufungsverfahren deshalb aufgetreten, weil nicht
samtliche seitens des Beschwerdefihrers
angesprochenen Aspekte im Priufungsverfahren, wie auch
in der angefochtenen Entscheidung, berlcksichtigt
worden seien. Da der Beschwerdefihrer
berechtigterweise eine Behandlung dieser Aspekte vor
einer Entscheidung hatte erwarten koénnen, sei die
Entscheidung der Priufungsabteilung verfriht und
folglich fur den Beschwerdefihrer uUberraschend

ergangen.

Der Antrag auf Zurickverweisung zur weiteren Prufung
rechtfertige sich dadurch, dass im Verlaufe der
mundlichen Verhandlung bei der Diskussion betreffend
die erfinderische Tatigkeit neue Aspekte aufgetreten
seien die, um einen Instanzverlust zu vermeiden,

einer Erdrterung iIn der ersten Instanz bedurften.

Die Kammer hat in threr Anlage zur Ladung vom 12. Januar
2010 ausfuhrlich zur Klarheit und Neuheit des

Anspruchs 1 Stellung genommen. Desgleichen wurde die

Frage der Riuckzahlung der Beschwerdegebihr erdrtert.

Betreffend die weitere Vorgehensweise wurde angemerkt,

dass, falls ein die Erfordernisse der Artikel 54 und 84

EPU erfiullender Anspruch 1 vorliegt, zu diskutieren sein

werde, ob die Sache eventuell zur weiteren Priufung an

die Priufungsabteilung zurickzuverweisen ist.
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In der mundlichen Verhandlung wurde die Klarheit der
unabhédngigen Anspriche (Haupt- und Hilfsantrag), die
Neuheit des Anspruchs 1 (Hauptantrag) gegenuber D1/D2
und die erfinderische Tatigkeit bzgl. der Anspriche 1
(Haupt- und Hilfsantrag) in Bezug sowohl auf D1/D2 als
auch D4 erdrtert.

Entscheidungsgrinde

1.

1.1

1.2

C2954.D

Zulassigkeit der geanderten Anspriche

Die Kammer hat zu Beginn der mundlichen Verhandlung
nochmals auf die Probleme hinsichtlich der Klarheit des
Anspruchs 1 gemall Hauptantrag hingewiesen. Diesen
Hinweisen wurde zumindest teilweise durch Einreichen des
gednderten Anspruchs 1 gemdR Hauptantrag Rechnung
getragen. Im Hinblick auf die Scheibe nach dem

Anspruch 1 gemdfR Hilfsantrag wurde seitens der Kammer
darauf hingewiesen, dass sich ein Klarheitsmangel
dadurch ergeben koénnte, dass in diesem Anspruch auf ein
Handarbeitsgerat, welches nicht Teil der durch diesen
Anspruch 1 beanspruchten Scheibe i1st, bezuggenommen

werde.

Da, wie aus dem folgenden ersichtlich, weder das
Handarbeitsgerat nach dem Anspruch 1 gemall Hauptantrag,
noch die Scheibe nach dem Anspruch 1 gemall Hilfsantrag
als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend erachtet
werden konnen, eriudbrigen sich weitere Ausfihrungen zur

Klarheit dieser Anspriche.
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2. Beschreibungsanderung

Der in der mundlichen Verhandlung eingereichte,
geanderte Beschreibungsteil unterscheidet sich von dem
entsprechenden Teil der urspringlich eingereichten
Beschreibung im Wesentlichen in Bezug auf die
Formulierung der Aufgabe, die i1n ithrer urspringlichen
Fassung aus zwei Teilaufgaben besteht. Gegenuber der
ursprunglich eingereichten Aufgabe wurde zum einen die
Teilaufgabe (Spalte 1, Zeilen 55 - 57) gestrichen, nach
der ein Handarbeitsgerat der eingangs genannten Gattung
derart weiterzubilden ist, dass die Scheibe auf den
Flansch exakt In einer vorgegebenen Position aufsetzbar
iIst. Zum anderen wurde der verbliebenen Teilaufgabe,
dass die triebliche Wirkverbindung zwischen der Scheibe
und dem Flansch zuverlassig und dauerhaft vorhanden sein
soll, eine weitere Bedingung hinzugefigt, nach der diese
triebliche Wirkverbindung zwischen Scheibe und Flansch
zuverlassig und dauerhaft sein soll, wenn zur
Reduzierung des Ubertragungsmomentes in die Scheibe eine

verjungende Durchgangsbohrung eingearbeitet ist.

2.1 Hinsichtlich der Zulassigkeit dieser Anderungen ist die
Kammer der Auffassung, dass, aufgrund der im folgenden
festgestellten mangelnden erfinderischen Tatigkeit
betreffend das Handarbeitsgerat und die Scheibe nach den
Ansprichen 1 gemédl} Haupt- und Hilfsantrag, dahingestellt
bleiben kann, inwieweit die geanderte Beschreibung dem
Erfordernis des Artikels 123(2) EPU entspricht.

2.2 Betreffend die Berucksichtigung der beiden Teilaufgaben
bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit geht
die Kammer im folgenden, Ubereinstimmend mit dem

Beschwerdefiuhrer, davon aus, dass auch die in der

C2954.D
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gednderten Aufgabe nicht mehr enthaltene Teilaufgabe zu
bericksichtigen ist, nach der die Scheibe auf den
Flansch exakt in einer vorgegebenen Position aufsetzbar
sein soll. Die seitens des Beschwerdefihrers angebotene
Wiederaufnahme der gestrichenen Teilaufgabe war folglich
als Voraussetzung fur die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit nicht erforderlich. Der Ubersichtlichkeit
wegen wird beziuglich der ersten Teilaufgabe im folgenden
auf die Beschreibung In der ungeanderten Fassung Bezug

genommen.

3. Neuheit des Anspruchs 1 gemall Hauptantrag

3.1 Es i1st unbestritten, dass die Entgegenhaltung D4 ein
Handarbeitsgerat nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1
offenbart, mit einem Antriebsmotor und einem mit diesem
trieblich verbundenen Flansch (vgl. Figur 1,
Antriebswelle 5), an dem eine Frasscheibe drehfest
anbringbar ist und an dem mindestens ein
Ubertragungskorper (Scherstift 7) ausgeformt ist, der
von dem Flansch absteht (vgl. Anspruch 1, Seite 2,
letzter Absatz, Figur 1).

Ubereinstimmend mit kennzeichnenden Merkmalen des
Anspruchs 1 ist nach D4 in die Scheibe mindestens eine
Ausnehmung eingearbeitet, deren Innenkontur mit der
AuRenkontur des Ubertragungskorpers Ubereinstimmt. Die
Position des Ubertragungskorpers stimmt mit der
jeweiligen Position der Ausnehmung uUberein und im
montierten Zustand der Scheibe stitzt sich der
Ubertragungskorper des Flansches formschlissig an der
Innenkontur der Ausnehmung In der Scheibe ab (Anspruch 1,
Seite 2, letzter Absatz, Figur 1).

C2954.D
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Bei dem Handarbeitsgerat nach D4 entspricht die
AuRenkontur des Ubertragungskorpers, und damit auch die

der zugehorigen Ausnehmung, derjenigen eines Kreises.

Hinsichtlich der Zuordnung der Scheibe zu dem Flansch
offenbart D4 Ubereinstimmend mit kennzeichnenden
Merkmalen des Anspruchs 1, dass iIn die Scheibe eine iIn
Richtung des Antriebsmotors konisch verjiungend
verlaufende Durchgangsbohrung eingearbeitet ist, durch
die eine Schraube durchsteckbar ist, dass der Kopf der
Schraube in der sich konisch verjiungenden
Durchgangsbohrung der Scheibe angeordnet ist, und dass
die freien Enden der Ubertragungskorper und der Schraube
in der durch die Scheibe vorgegebenen Ebene verlaufen
(Figur 1).

3.2 Das Handarbeitsgerat nach dem Anspruch 1 unterscheidet
sich von demjenigen nach der Entgegenhaltung D4 im
Hinblick auf die Form und Anordnung des
Ubertragungskorpers und der zugehdrigen Ausnehmung in

der Scheibe dadurch, dass

a) die AuRenkontur des Ubertragungskoérpers als Oval oder
als Ellipse ausgebildet und

b) im montierten Zustand der Scheibe auf dem Flansch in
Unfangsrichtung der Scheibe gekrimmt ist,

c) der Ubertragungskorper zur Umfangsrichtung der
Scheibe geneigt verlauft, und

d) 1n die Scheibe mindestens eine in Form einer Ellipse
oder oval ausgestaltete und in Drehrichtung der

C2954.D
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Scheibe geneigt und gekrummt verlaufende Ausnehmung
eingearbeitet ist.

Hinsichtlich der Befestigung der Schraube unterscheidet
sich das Handarbeitsgerat nach dem Anspruch 1 von
demjenigen nach D4 weiterhin dadurch, dass

e) die Schraube in eine in dem Flansch eingearbeitete

Gewindebohrung einschraubbar ist.

Das Handarbeitsgerat nach dem Anspruch 1 ist folglich

neu gegenudber der Entgegenhaltung D4.

Durch die Entgegenhaltung D1/D2 wird unbestritten ein
Handarbeitsgerat mit den Oberbegriffsmerkmalen des
Anspruchs 1 offenbart (D1, Figuren 2, 6(a), 6(b)). Die
Ubertragungskorper und die zugehdrigen Ausnehmungen sind
bei dem Ausfihrungsbeispiel nach den Figuren 6(a) und
6(b) der D1 dreiecksformig bzw. U-formig ausgebildet.
Der dreieckformige Ubertragungskorper und die
zugeordnete Ausnehmung verlaufen entsprechend dem
Merkmal c) und einem Teil des Merkmals d) zur
Umlaufrichtung der (auf den Flansch angeordneten)
Scheibe geneigt; vgl. die nicht orthogonal zu einer
radialen Linie verlaufende Basis des dreieckfdrmigen
Ubertragungskorpers bzw. Seite des U-fdrmigen
Ubertragungskorpers bzw. der entsprechenden Ausnehmungen
in der Scheibe (Figuren 6(a), 6(b)).

Das Handarbeitsgerat nach dem Anspruch 1 unterscheidet
sich somit von demjenigen nach D1/D2 hinsichtlich der
Form und Anordnung der Ubertragungskorper und der

zugehorigen Ausnehmungen durch die Merkmale a), b) und

einen Teil des Merkmals d).
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Weiterhin unterscheidet sich das Handarbeitsgerat nach
dem Anspruch 1 von demjenigen nach D1/D2 durch die die
Verbindung der Scheibe mit dem Flansch mittels einer
Schraube definierenden Merkmale. Nach der D1/D2 wird die
Scheibe zwischen zwei Flanschen gehalten (Figur 2).

Das Handarbeitsgerat nach dem Anspruch 1 ist folglich

gegeniuber der Entgegenhaltung D1/D2 neu.

Da es keinen weiteren relevanten Stand der Technik fur
die Neuheitspriufung gibt, ist das Handarbeitsgerat nach
dem Anspruch 1 gemal Hauptantrag neu im Sinne des
Artikels 54 EPU.

Entsprechendes gilt hinsichtlich der Scheibe nach dem

Anspruch 1 gemdfR Hilfsantrag.

4. Erfinderische Tatigkeit des Anspruchs 1 gemaf
Hauptantrag

4.1 Gegenstand des Anspruchs 1

Nach dem Verstandnis des Beschwerdefuhrers, von dem zu
dessen Gunsten unabhangig etwaiger Klarheitsméngel im
folgenden ausgegangen wird, betrifft der Anspruch 1 ein
Handarbeitsgeradt mit einem Flansch mit mindestens einem
Ubertragungskorper auf dem eine Scheibe drehfest
angeordnet werden kann, wobei jeder Ubertragungskorper
In eine entsprechend auf der Scheibe ausgebildete
Ausnehmung eingreift (Spalte 1, Zeilen 3 - 19).

4.1.1 Damit die Wirkung entsprechend einer ersten, in der

vorliegenden Anmeldung genannten, Teilaufgabe erzielt

C2954.D
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wird, nach der die Scheibe auf den Flansch exakt in
einer vorgegebenen Position aufsetzbar ist (Spalte 1,
Zeilen 51 - 57), weist der mindestens eine
Ubertragungskorper eine Form entsprechend den Merkmalen
a) und b) auf und i1st entsprechend dem Merkmal c) auf
dem Flansch angeordnet. Die zugeordnete Ausnehmung der
Scheibe hat nach dem Merkmal d) eine entsprechende Form

und ist entsprechend angeordnet.

Zumindest die Anordnung des mindestens einen
Ubertragungskorpers auf dem Flansch und der zugehorigen
Ausnehmung In der Scheibe nach dem Merkmal c) bzw. d)
fuhrt jeweils dazu, dass die Scheibe (mangels
symmetrischer Anordnung des Ubertragungskorpers auf dem
Flansch und entsprechender Anordnung der Ausnehmung in
der Scheibe) lediglich von einer, vorbestimmten, Seite
her auf den Flansch aufgesetzt werden kann (Spalte 3,
Zeile 48 - Spalte 4, Zeile 4; Figuren 2, 3).

4.1.2 Damit die Wirkung entsprechend einer zweiten, in der
vorliegenden Anmeldung genannten und von der ersten
Teilaufgabe unabhangigen, Teilaufgabe erreicht wird,
nach der die triebliche Wirkverbindung zwischen der
Scheibe und dem Flansch zuverlassig und dauerhaft
vorhanden ist (Spalte 1, Zeilen 51 - 57), ist der
mindestens eine Ubertragungskorper formschlissig und
damit spielfrei in der zugeordneten Ausnehmung gehalten,
was zu einer optimalen Ubertragung des Drehmomentes
fuhrt (Spalte 3, Zeilen 12 - 23).

4.2 Nachstkommender Stand der Technik

Die Kammer stimmt mit dem Beschwerdefihrer darin uUberein,

dass, entsprechend der Beschreibung der vorliegenden

C2954.D
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Anmeldung (Seite 1, Absatz 3), die Entgegenhaltung D4
als nachstkommender Stand der Technik bericksichtigt und
damit als Ausgangspunkt fur die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit herangezogen werden kann.

Das Handarbeitsgerat nach dem Anspruch 1 unterscheidet
sich von demjenigen nach der Entgegenhaltung D4 durch
die Merkmale a) - e) (vgl. obigen Abschnitt 3.2).

Wirkung der Unterscheidungsmerkmale

Nach der, von der Kammer als zutreffend erachteten und
von der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung
gestiutzten, Auffassung des Beschwerdefihrers haben die
Merkmale a) — d) die Wirkung, dass die Scheibe auf den
Flansch exakt In einer vorgegebenen Position aufsetzbar
ist (vgl. obigen Abschnitt 4.1.1 sowie die Anmeldung,
Spalte 1, Zeilen 51 — 57).

Betreffend den mindestens einen Ubertragungskorper des
Flansches werden durch die Merkmale a) und b) dessen
Form (in einer Querschnittsebene) und dessen Anordnung
entsprechend dem Merkmal c) definiert.

Entsprechendes wird hinsichtlich der mindestens einen
Ausnehmung der Scheibe durch das Merkmal d) definiert.

Betreffend das Verstandnis der Merkmale a) — c) geht die
Kammer zugunsten des Beschwerdefihrers von dessen
Verstandnis aus, nach dem gedanklich die AuBBenkontur des
Ubertragungskorpers zunachst die Grundform eines Ovals
oder einer Ellipse hat (Merkmal a)), die sodann derart
geformt wird, dass der Ubertragungskorper (zumindest

abschnittsweise) in Umfangsrichtung gekrimmt verlauft
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(Merkmal b)), und der Ubertragungskdrper so angeordnet
wird, dass er zur Umfangsrichtung geneigt verlauft
(Merkmal c¢)).

Entsprechendes gilt hinsichtlich der Form und Anordnung
der Ausnehmung in der Scheibe.

Aufgrund dieser Form und Anordnung des mindestens einen
Ubertragungskorpers und der zugeordneten Ausnehmung ist
ein Zusammenwirken zwischen dem Ubertragungskorper (oder
mehreren Ubertragungskorpern) mit einer zugeordneten
Ausnehmung (bzw. mehreren zugeordneten Ausnehmungen) nur
dann moéglich, wenn die Scheibe mit der richtigen Seite

dem Flansch zugewandt diesen aufgesetzt wird.

Das Unterscheidungsmerkmal e) beruht auf einer gegenlber
dem Handarbeitsgerat nach D4 abweichenden konstruktiven
Ausgestaltung betreffend der Art, in der die Schraube
gerateseitig eingeschraubt wird. Das Merkmal e) wurde in
der mindlichen Verhandlung nicht angesprochen. Es ist
ohne Einfluss auf die Wirkung der Unterscheidungsmerk-
male a) - d) und fuhrt offensichtlich auch In Kombi-
nation mit den Ubrigen Merkmalen des Anspruchs 1 zu
keiner Wirkung, die in Verbindung mit der Prufung der
erfinderischen Tatigkeit zu bericksichtigen ist.

Aufgabe

Die ausgehend von dem Handarbeitsgerat nach dem
nachstkommenden Stand der Technik gemdfR D4 unter
Berucksichtigung der o.g. Wirkung der Unterscheidungs-
merkmale a) - d) zu loésende Aufgabe kann, Uberein-
stimmend mit der ersten Teilaufgabe (vgl. obigen
Abschnitt 4.1.1 sowie die Anmeldung, Spalte 1, Zeilen 51
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— 57), darin gesehen werden das bekannte Handarbeits-
gerdt so weiterzubilden, dass die Scheibe auf den
Flansch exakt In einer vorgegebenen Position aufsetzbar
ist.

Die erste Teilaufgabe wird durch das Handarbeitsgerat
mit der entsprechenden Ausbildung des Flansches mit
mindestens einem Ubertragungskorper und der zugehorigen
Ausbildung der Scheibe mit mindestens einer Ausnehmung

entsprechend dem Anspruch 1 geldst.

Naheliegen

Stellt sich, abhangig von der Art und dem Einsatzbereich
des Handarbeitsgerats nach D4, eine der o.g. ersten
Teilaufgabe entsprechende Aufgabe, nach der eine Scheibe
auf den Flansch exakt in einer vorgegebenen Position
aufsetzbar sein soll, bzw. in anderer Formulierung, dass
ein Aufsetzen der Scheibe auf den Flansch in einer
anderen als der exakt vorgegebenen Position verhindert
werden soll, dann scheint es zur LOsung der ersten
Teirlaufgabe naheliegend zu sein die bekannten Elemente,
Uber die die Scheibe an dem Flansch positioniert wird,
namlich die mit kreisformigen Querschnitt ausgebildeten
und beziglich des Mittelpunktes des Flansches
symmetrisch angeordneten Stifte sowie die entsprechend
ausgebildeten Ausnehmungen, unsymmetrisch anzuordnen, so
dass die Scheibe nur von einer bestimmten Seite her auf
den Flansch aufsetzbar ist.

Die Kammer erachtet in diesem Zusammenhang die
Auffassung des Beschwerdefihrers als zutreffend, nach
der es, unter Beibehaltung des kreisformigen

Querschnitts, eine einfache Moglichkeit gebe die erste
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Teilaufgabe, auf andere Weise als dies im Anspruch 1
definiert sei, zu loésen. Danach brauchten, im Falle
zweier Stifte entsprechend D4 (Figur 1) die beiden
Stifte des Flansches und die beiden Ausnehmungen der
zugehorigen Scheibe lediglich In entsprechender Weise
anstatt symmetrisch (in Umfangsrichtung) angeordnet zu
sein, wie dies nach D4 der Fall sei, unsymmetrisch

angeordnet zu werden.

4.5.2 Die Kammer vermag aber der weitergehenden Argumentation
des Beschwerdefuhrers, nach der, unter Berucksichtigung
der genannten naheliegenden LOsung der ersten
Teilaufgabe, die sich davon unterscheidende Ldsung nach
dem Anspruch 1 nicht als naheliegend erachtet werden

kénne, nicht zu folgen.

Nach Auffassung der Kammer kann vorliegend der Umstand,
dass es ausgehend von dem Handarbeitsgerat nach D4 eine
andere, naheliegende Losung gibt, von der sich diejenige
nach dem Anspruch 1 unterscheidet, fir sich betrachtet
nicht automatisch dazu fuhren, dass eine weitere LOsung,
wie diejenige nach dem Anspruch 1, als nicht naheliegend

ZUu erachten ist.

4_.5.3 Nach Auffassung der Kammer ist vielmehr, betreffend die
Losung der ersten Teilaufgabe nach dem Anspruch 1 und
unabhéngig von etwaigen weiteren naheliegenden Ldsungen,
zu prufen, 1nwieweit die Losung nach dem Anspruch 1,
ausgehend von D4 als nachstkommenden Stand der Technik,
unter Berucksichtigung des weiteren Standes der Technik,
vorliegend gemdR D1/D2, fur sich als auf erfinderischer
Tatigkeit beruhend erachtet werden kann.

C2954.D
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Die Entgegenhaltung D1/D2 offenbart ein, im Hinblick auf
die Zuordnung einer Scheibe zu einem Flansch und damit
im Hinblick auf die zu ldsende erste Teilaufgabe,
vergleichbares Handarbeitsgerat mit einer auf einen
Flansch aufsetzbaren Scheibe (vgl. obigen Abschnitt 3.3
sowie D1, Figuren 2, 6).

Der Fachmann ist ausgehend von dem Handarbeitsgerat nach
D4 auch veranlasst, die Entgegenhaltung D1/D2
heranzuziehen. Diese Entgegenhaltung hat namlich
gleichfalls die Lo6sung einer der ersten Teilaufgabe
entsprechenden Aufgabe zum Ziel. Nach D1/D2 wird dazu
jeder Ubertragungskorper, und in entsprechender Weise
jede zugehorige Ausnehmung, unsymmetrisch auf dem
Flansch angeordnet (D2, Anspruch 1, Seite 4, Abschnitt
[0022]) . Nach einem Ausfihrungsbeispiel der D1/D2 ist
dazu ein Ubertragungskorper dreieckformig und ein
weilterer U-Tformig ausgebildet, beil entsprechender
Ausbildung der Ausnehmungen in der Scheibe (vgl. D1,
Figuren 6(a) und 6(b); D2, Seite 4, Absatz [0022]).
Ubertragungskorper und Ausnehmung fihren folglich allein
aufgrund ihrer Form und Anordnung zu einer
unsymmetrischen Konstellation (der geneigten Anordnung
des dreieckformigen Ubertragungskérpers und der
Ausnehmung entsprechend dem Merkmal c) - vgl. Abschnitt
3.3 - bedurfte es folglich nicht), mit der Wirkung, dass
die Scheibe nur mit einer bestimmten Seite auf den
Flansch aufgesetzt werden kann.

Nach Auffassung der Kammer ist es ausgehend von dem
Handarbeitsgerat nach D4 und In Kenntnis der Vorgehens-
weise nach D1/D2 zur Losung der ersten Teilaufgabe als
naheliegend zu erachten, dass, unter Berucksichtigung

der Vorgehensweise nach D1/D2 die Ubertragungskorper,
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mit nach D4 kreisformigen Querschnitt, in Abanderung

threr Querschnittsform unsymmetrisch angeordnet werden.

Weilter i1st - wie auch von der Kammer in der mundlichen
Verhandlung vorgetragen - zu berucksichtigen, dass die
die Form und Anordnung des Ubertragungskorpers
betreffenden Merkmale a) - c¢) des Anspruchs 1 zur L&6sung
der ersten Teilaufgabe nur insoweit beitragen als dass
sie zu einer unsymmetrischen Anordnung des
Ubertragungskorpers auf dem Flansch fihren.
Entsprechendes gilt beziglich der Scheibe hinsichtlich
des Merkmals d). Dariuber hinausgehend tragt weder der
Form noch die Anordnung des Ubertragungskorpers bzw. der

Ausnehmung zur Losung der ersten Teillaufgabe bei.

Diesbeziglich ist folglich die Form und die Anordnung
des Ubertragungskorpers und in entsprechender Weise der
Ausnehmung, wie z.B. eine nierenfdérmige Ausgestaltung,
so wie es die Merkmale a), b) und d) nach Auffassung des
Beschwerdefihrers bezwecken, solange die genannte
unsymmetrische Anordnung erhalten bleibt, unerheblich
und demzufolge beliebig vorgebbar.

Damit vermoégen die, auf spezielle, nicht
notwendigerweise unsymmetrischen, Querschnittsformen des
Ubertragungskorpers sowie der Ausnehmung gerichteten,
Merkmale a), b) und d) weder fiur sich, noch in
Verbindung mit den dbrigen Merkmalen des Anspruchs 1, zu
einem auf erfinderischer Tatigkeit beruhenden Gegenstand
fuhren, weil, wie ausgefihrt, den durch diese Merkmale
definierten Querschnittsformen Uber deren unsymmetrische
Anordnung nach dem Merkmal c¢) hinausgehend, keine
weitere Wirkung im Hinblick auf die zu losende erste

Teilaufgabe beigemessen werden kann.
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Der Vollstandigkeit wegen seil in diesem Zusammenhang
angemerkt, dass ausgehend von dem kreisformigen
Querschnitt der Ubertragungskorper nach D4, unter
Beriucksichtigung des dreiecksformigen Querschnitts nach
der D1/D2, die Abwandlung des bekannten kreisformigen
Querschnitts in Richtung auf ein Oval als offensichtlich

erscheint.

Das gesamte Handarbeitsgerat nach dem Anspruch 1 beruht
folglich gegenuber dem nachstkommenden Stand der Technik
nach D4 unter Bericksichtigung des weiteren Standes der
Technik nach D1/D2 zur L6sung der ersten Teilaufgabe
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des
Artikels 56 EPU.

Das obige Ergebnis gilt auch unter Berucksichtigung der

weiteren Argumente des Beschwerdefihrers.

Das weitere Hauptargument des Beschwerdefihrers geht von
einer, Uber die Lb6sung der ersten Teilaufgabe
hinausgehenden, weiteren Wirkung der Merkmale a) und d)
innerhalb der Merkmalskombination des Anspruchs 1 aus,
durch die die zweite Teilaufgabe gelost wird, die die
triebliche Wirkverbindung zwischen der Scheibe und dem
Flansch betrifft (vgl. obigen Abschnitt 4.2.2 sowie die
Anmeldung, Spalte 1, Zeilen 51 - 57). Nach dieser
zweiten Aufgabe der vorliegenden Anmeldung (Spalte 1,
Zeilen 51 — 55) ist ein gattungsgemalles Handarbeitsgeréat
so weiterzubilden, dass die triebliche Wirkverbindung
zwischen der Scheibe und dem Flansch zuverlassig und
dauerhaft vorhanden ist.
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4.6.2 Gelost wird diese Aufgabe nach Auffassung des
Beschwerdefiuhrers dadurch, dass, wie in der Beschreibung
ausgefuhrt (Spalte 2, Zeilen 16 — 27), die
Ubertragungskorper im Bereich der Kraftibertragung
zwischen diesen und den Ausnehmungen spielfrei anliegen
und das Drehmoment des Flansches optimal Ubertragen wird,
ohne dass schlagartige Beanspruchungen oder dadurch
hervorgerufene Spitzenwerte von Scherkraften entstehen.
Daruber hinaus werde, wie gleichfalls in der
Beschreibung angegeben (Spalte 2, Zeilen 22 — 27), die
zur Verfigung stehende Oberflache, auf die die
Drehmomente einwirken, durch die geneigte Positionierung
der Ubertragungskorper und Ausnehmungen entsprechend den

Merkmalen b), c) und d) erheblich vergrofiert.

4.6.3 Es sei weder der D4 noch der D1/D2 eine Anregung dafir
zu entnehmen, den mindestens einen Ubertragungskorper
sowie die zugeordnete Ausnehmung entsprechend den
Merkmalen a) - d) derart auszubilden und anzuordnen,
dass auch die Kraftibertragung Uber den mindestens einen
Ubertragungskérper und die jeweils zugeordnete
Ausnehmung zur Lo6sung der zweiten Teilaufgabe verbessert
werde. Die Entgegenhaltung D4 offenbare diesbezuglich
lediglich, dass zur Kraftubertragung zwei Scherstifte
vorgesehen seien, die entsprechende Durchgangsbohrungen
In der Frasscheibe durchgreifen (Seite 2, letzter Absatz;
Figur 1). Wie iIn der vorliegenden Anmeldung ausgefuhrt,
seil der Durchmesser jeder Ausnehmung, um Fertigungsun-
genauigkeiten auszugleichen, groRer auszubilden als
derjenige des zugeordneten Stiftes. Um das dadurch
gebildete Spiel zu uUberwinden traten vor allem beim Ein-
und Ausschalten des Handarbeitsgeradtes Schlédge auf, die
zu erhohten Scherkraften fuhrten (Spalte 1, Zeilen 37 -

50) und vergroRerten Verschleil3 zur Folge haben kdnnten.

C2954.D
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4.6.4 Daritber hinaus werde durch die Ausbildung und Anordnung
des mindestens einen Ubertragungskorpers und der
zugehoérigen Ausnehmung nach den Merkmalen a) - d) die
zur Verfiugung stehende Oberflache, auf die Drehmomente
einwirkten, erheblich vergroRBert (Spalte 2, Zeilen 16 -
27), so dass die Flachenpressung zwischen Ubertragungs-
koérper und Ausnehmung in vorteilhafter Weise

herabgesetzt werde.

4.6.5 D1/D2 offenbare hinsichtlich des Zusammenwirkens von
Ubertragungskorpern und Ausnehmungen lediglich, dass
durch entsprechende Ausbildung und Anordnung dieser
Elemente die Scheibe auf den Flansch exakt in einer
vorgegebenen Position aufsetzbar ist. Zur Kraftubertra-
gung zwischen dem Flansch und der Scheibe sei nach
dieser Entgegenhaltung ein weiterer Flansch vorgesehen
(vgl. D1, Figur 2; D2, Seite 3, Abschnitt [0015]);
beziuglich eines Zusammenwirkens der Ubertragungskorper
und Ausnehmungen zur Kraftubertragung enthalte D1/D2
hingegen keine Angabe.

4.6.6 Folglich hatte auch eine Kombination der Entgegenhal-
tungen D4 und D1/D2 nicht zu der Ausbildung und Anord-
nung des wenigstens einen Ubertragungskorpers und der
zugeordneten Ausnehmung entsprechend den Merkmalen a) -
d), mit dem Ziel das Mitwirken dieser Elemente an der
Kraftubertragung von dem angetriebenen Flansch auf die
Scheibe zu verbessern, gefuhrt.

4.7 Die Kammer ist beziuglich dieser, auf die LOsung einer
zweiten Teilaufgabe abgestellten, Argumentationslinie
der Auffassung, dass beziuglich der Beurteilung der

erfinderischen Tatigkeit vorliegend dahingestellt
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bleiben kann, inwieweit das Handarbeitsgerat nach dem
Anspruch 1 als Losung der zweiten Aufgabe als durch den
vorliegenden Stand der Technik nahegelegt erachtet
werden kann, wenn, wie ausgefuhrt (vgl. obigen Abschnitt
4.5.3), das gesamte beanspruchte Handarbeitsgerat
bereits als Losung der ersten Aufgabe gegeniber dem
vorliegenden Stand der Technik nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht.

Die Kammer ist daruber hinaus der Auffassung, dass unter
Bericksichtigung der diesbeziglichen Argumente des
Beschwerdefihrers, das Handarbeitsgerat nach dem
Anspruch 1 auch dann als durch die Entgegenhaltungen D4
und D1/D2 nahegelegt zu erachten ist, wenn, entsprechend
der Argumentation des Beschwerdefihrers, die zweite

Teilaufgabe bericksichtigt wird.

Betreffend das durch den Anspruch 1 definierte
Handarbeitsgerat ist zunachst fraglich, inwieweit die
angesprochenen Wirkungen der Spielfreiheit und der
vergroflerten Oberflache zur Kraftibertragung der
Merkmalskombination des Anspruchs 1 mit den Merkmalen a)
- d) zu entnehmen ist. Betreffend eine spielfreie
Zuordnung der Ubertragungskorper zu den Ausnehmungen
enthalt - wie von der Kammer in der mindlichen
Verhandlung ausgefuhrt - der Anspruch 1 namlich keine
explizite Angabe. Gleiches gilt hinsichtlich der
erheblich vergrofllerten Flache die zur Kraftubertragung
zur Verfugung stehen soll, denn der Anspruch 1 enthalt
weder bezuglich der Grél3e der Querschnittsflachen der
Ubertragungskorper bzw. der Ausnehmung, noch beziglich
des Ausmalles der geneigten Positionierung dieser

Elemente eine Definition.
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Aber auch dann, wenn zugunsten des Beschwerdefuhrers
davon ausgegangen wird, dass diese Wirkungen tatsachlich
aufgrund der Merkmalskombination des Anspruchs 1 eintre-
ten, vermag die darauf basierende Argumentationslinie

nicht zu uUberzeugen.

Es kann nach der Uberzeugung der Kammer namlich dahin-
gestellt bleiben, inwieweit der Entgegenhaltung D1/D2
entnommen werden kann, dass, wie von dem Beschwerde-
fihrer in Abrede gestellt, die Ubertragungskorper und
Ausnehmungen des Ausfuhrungsbeispiels nach den Figuren
6(a) und 6(b) (in Verbindung mit Figur 2) der D1 zur
Kraftubertragung von dem angetriebenen Flansch auf die

Scheibe beilgetragen.

Es i1st hinsichtlich des Beitrags des mindestens einen
Ubertragungskorpers und der zugeordneten Ausnehmung
namlich zu bericksichtigen, dass diese Elemente bei dem
Handarbeitsgerat nach D4 bereits in dem Sinne
zusammenwirken, wie dies nach der Argumentation des
Beschwerdefiuhrers auch beziuglich des Handarbeitsgerats
nach dem Anspruch 1 der Fall sein soll. Diesbezuglich
iIst 1n D4 ausgefihrt "Zur Kraftiubertragung sind an der
Antriebswelle 5 zwei Scherstifte vorgesehen, die
entsprechende Durchgangsbohrungen in der Frasscheibe 4
durchgreifen™ (Seite 2, letzter Absatz).

Es ist davon auszugehen, dass dann, wenn der Fachmann
die Ubertragungskorper und Ausnehmungen nach D4 unter
Beriucksichtigung der Vorgehensweise nach D1/D2 unsymme-
trisch ausgestaltet (vgl. obigen Abschnitt 4.5.3), von
der Kraftubertragung durch diese Elemente nicht
abgegangen wird. Dies nicht nur aufgrund des expliziten

Verweises auf diese Art der Kraftubertragung in D4,
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sondern auch, weil ber dem Handarbeitsgerat nach D4,
entsprechend der Vorgehensweise nach dem Anspruch 1 (vgl.
obigen Abschnitt 3.1), die Scheibe auf threr dem
Antriebsmotor gegenuberliegenden Seite lediglich durch
eine Befestigungsschraube (vgl. D4, Figur 1) gehalten
wird. Folglich steht beir dem Handarbeitsgerat nach dem
nachstkommenden Stand der Technik, uUbereinstimmend mit
demjenigen nach der vorliegenden Anmeldung (Figur 1),

und entgegen demjenigen nach D1/D2 (vgl. Figur 2) ein
zweiter Flansch, der auch der Kraftubertragung dienen

kann, nicht zur Verfigung.

4.7.4 Der Vollstandigkeit wegen sei darauf verwiesen, dass der
Fachmann, der zur Losung einer technischen Aufgabe, im
vorliegenden Fall der ersten Teilaufgabe, den
ndchstkommenden Stand der Technik weiterbildet,
vorliegend beziuglich der Form des mindestens einen
Ubertragungskorpers und der zugehodrigen Ausnehmung,
nicht veranlasst ist weitere, zur LOosung der Aufgabe
nicht beitragende Anderungen durchzufihren. Dies gilt
insbesonders dann wenn es sich, wie Im vorliegenden Fall,
um eine Anderung handeln wiirde, die den konstruktiven
Aufbau des Handarbeitsgerats, durch eine Anderung
betreffend die der Kraftubertragung dienenden

konstruktiven Elemente, erheblich verandern wirde.

5. Anspruch 1 gemal Hilfsantrag

Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag ist eine
Scheibe der bereits im Zusammenhang mit den Anspruch 1
gemadll Hauptantrag behandelten Art.

Unabhangig von etwaigen Klarheirtsmangeln dieses

Anspruchs 1, die sich aufgrund der Bezugnahme auf das

C2954.D



C2954.D

- 25 - T 1864709

Handarbeitsgerat zu ergeben scheinen, ist im Hinblick
auf die Prufung der erfinderischen Tatigkeit im
Vergleich mit der Merkmalskombination des Anspruchs 1
gemadll Hauptantrag festzustellen, dass der Anspruch 1
gemall Hilfsantrag nicht nur kein Merkmal enthalt, das
Uber die Merkmalskombination des Anspruchs 1 gemald
Hauptantrag hinausgehend zu beriucksichtigen ware,
sondern dass, im Gegenteil, der Anspruch 1 gemaf
Hilfsantrag diejenigen Merkmale nicht enthalt, die das
Zusammenwirken der Ubertragungskorper des Flansches mit

der Ausnehmung der Scheibe betreffen.

Folglich beruht die Scheibe nach dem Anspruch 1 gemal
Hilfsantrag aus den, betreffend das Handarbeitsgerat
nach dem Anspruch 1 gemall Hauptantrag, genannten Grunden

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Antrag auf Zurickverweisung

Dem Antrag auf Zurickverweisung gemaR Art. 111(1) EPU
war aus Tolgenden Grinden nicht stattzugeben.

Dieser Antrag, der bereits Im schriftlichen Verfahren
gestellt worden ist (Schriftsatz vom 17. Juli 2009), und
zu dem die Kammer in der Anlage zur Ladung 12. Januar
2010 darauf verwies, dass '"zu diskutieren sein wird, ob
die Sache eventuell zur weiteren Prufung an die
Priufungsabteilung zurickzuverweisen ist" (Abschnitt 13.),
wurde zunachst in der mundlichen Verhandlung nicht
weilter verfolgt. Ein Antrag auf Zuriuckverweisung wurde
erneut erst am Ende der miundlichen Verhandlung gestellt
und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem die sachliche
Prufung bereits abgeschlossen war. Im Verlauf dieser, in

Ausltbung der Tatigkeit der Prifungsabteilung nach



6.2

6.3

6.4

C2954.D

- 26 - T 1864709

Artikel 111(1) EPU, Satz 2, 1. Halbsatz vorgenommenen
sachlichen Priufung wurde der Gegenstand des, aufgrund
der Erorterung in der mundlichen Verhandlung, geénderten
Anspruchs 1 gemall Hauptantrag umfassend hinsichtlich der
Erfordernisse der Artikel 56 und 84 EPU (erfinderische
Tatigkeit und Klarheit) gepruft; entsprechendes gilt
hinsichtlich des erst am Ende der mindlichen Verhandlung

eingereichten Anspruchs 1 gemalR Hilfsantrag.

Der Antrag auf Zuruckverweisung, entsprechend der
anderen, im Artikel 111(1) EPU, Satz 2, 2. Halbsatz
genannten Moglichkeit des Tatigwerdens einer
Beschwerdekammer, ist somit zu einem Zeitpunkt gestellt
worden, zu dem die Prufung gemall der erstgenannten

Moglichkeit dieses Artikels bereits abgeschlossen war.

Der Antrag auf Zurickverweisung konnte folglich allein
aus verfahrensrechtlichen Grinden keinen Erfolg haben,
weil nach dem EPU kein Anspruch darauf besteht, dass
eine Kammer im Prifungsbeschwerdeverfahren nach beiden
der genannten Moglichkeiten des Artikels 111(1) EPU
tatig wird.

Der Antrag konnte aber auch aus sachlichen Grinden
keinen Erfolg haben. Es trifft zwar zu, dass, wie
seitens des Beschwerdefihrers argumentiert, die
angefochtene Entscheidung ausschliel3lich mit mangelnder
Klarheit und mangelnder Neuheit begrindet worden ist und
Neuheirt nunmehr aufgrund der Anspruchsénderung gegeben
ist. Dem Beschwerdeverfahren liegt jedoch, wie aus den
obigen Ausfuhrungen ersichtlich, im Hinblick auf die zu
priufenden Anspriche kein gegenuber dem der angefochtenen
Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt v6llig neuer

Sachverhalt zu Grunde.



6.5

C2954.D

- 27 - T 1864709

Entsprechendes gilt auch hinsichtlich des bei der
Prifung der erfinderischen Tatigkeit zu bericksich-
tigenden Standes der Technik. Neben der im Prifungs-
verfahren betreffend die Neuheitspriufung bereits
beriucksichtigten Entgegenhaltung D1/D2 wurde als
weilterer Entgegenhaltung lediglich die bereits in der
vorliegenden Anmeldung als nachstliegender Stand der
Technik gewtrdigte, und auf den gleichen Anmelder wie
die vorliegende Anmeldung zurickgehende, Entgegenhaltung
D4 berlcksichtigt.

Insofern sind im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens, im
Gegensatz zu der von dem Beschwerdefihrer vertretenen
Auffassung, keine neuen, eine Zuruckverweisung

rechtfertigenden Aspekte aufgetreten.

SchlieB3lich sei der Vollstandigkeit wegen angemerkt,
dass der Beschwerdefuhrer bereits im Rahmen der von der
Priufungsabteilung durchgefihrten Priufung auf Klarheit
und Neuheit die Gelegenheit hatte zur Herstellung der
Neuheit die Anspruchsanderung, zumindest im Rahmen eines
Hilfsantrags, vorzunehmen, die zu diesem Zwecke im

Beschwerdeverfahren vorgenommen worden ist.

Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr

Der Antrag auf Ruckzahlung der BeschwerdegebUhr ist
allein schon deshalb zuriuckzuweisen, weil die
Voraussetzung fiur eine Ruckzahlung der Beschwerdegebiuhr
nach Regel 103(1)(a) EPU, nach der die Beschwerdegebiihr
zuriuckgezahlt wird wenn der Beschwerde durch die
Beschwerdekammer stattgegeben wird, vorliegend nicht

gegeben ist.
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Der Vollstandigkeit wegen seil angemerkt, dass die Kammer
vorliegend, wie ausfuhrlich in der Anlage zur Ladung vom
12. Januar 2010 dargelegt (Abschnitt 12.), auch die
weitere Voraussetzung der Regel 103(1)(a) EPU als nicht
erfullt ansieht, nach der die Beschwerdegebuhr zuriuckge-
zahlt wird, wenn die Ruckzahlung wegen eines wesent-

lichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht.

Die Kammer hat dabei hinsichtlich des Vorliegens eines
wesentlichen Verfahrensmangels ithrer Auffassung Ausdruck
verliehen, nach der aufgrund der iIn Bescheiden der
Priufungsabteilung erhobenen Einwande mangelnder Klarheit
und mangelnder Neuheit als ndchstem Verfahrensschritt
des Priufungsverfahrens mit einer diesbeziuglichen
Entscheidung zu rechnen war, die Beschwerdefihrerin
ausreichend Gelegenheit hatte, zu diesen Einwanden
Stellung zu nehmen, die diesbezigliche Prufung
vollstandig war und, in diesem Stadium des
Priufungsverfahrens Uber die entscheidungserheblichen
Aspekte hinausgehende Aspekte keiner Erorterung
bedurften. Dies gilt vorliegend hinsichtlich der
Berucksichtigung einer weiteren, seitens des
Beschwerdefuhrers eingereichten Entgegenhaltung, wie
auch der, die Priufung auf erfinderische Tatigkeit
berihrenden, Frage nach dem nachstkommenden Stand der
Technik.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

2. Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird
zuriuckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Nachtigall H. Meinders
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