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Gegen das am 28. Februar 1990 erteilte europdische Patent
Nr. 0 249 946 hat die Fa. Glastechnische Industrie

Peter Lisec Gesellschaft m.b.H. - nachfolgend Beschwerde-
fihrerin - Einspruch eingelegt, und zwar nur im Rahmen
der erteilten Verfahrensanspruiche, nicht aber im Rahmen

der erteilten Vorrichtungsanspruche.

Mit Zwischenentscheidung im Sinne von Artikel 106 (3) EPU
vom 1l6. Marz 1992 hat die Einspruchsabteilung das Patent

in beschréanktem Umfang aufrechterhalten.

Gegen vorgenannte Zwischenentscheidung hat die
Beschwerdefuhrerin am 18. Mai 1992 unter gleichzeitiger
Zahlung der Gebuhr Beschwerde eingelegt und diese am

30. Juni 1992 (Telecopie) begrundet.

Zur Stutzung ihres Antrags die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und das Patent im beantragten Umfang
(Verfahrensanspruche) zu widerrufen, hat sie im
Beschwerdeverfahren erstmals folgende Beweismittel

vorgelegt bzw. vorgetragen:

(D3) Prospektblatt "WALLACE SPACE BENDER", verteilt am
21. Dezember 1985 auf der Ausstellung "INTER-GLASS
METAL SHOW - 1985" in Washington D.C.

(D4) "GLASWELT", 38. Jahrgang, September 1985, S. 779
(D5) DE-A-3 221 986 und
(D6) DE-C-70 265.

Zu (D3) wurde hilfsweise die offenkundige Vorbenutzung
einer nach dem Prospektblatt gebauten Rahmenbiegemaschine

geltend gemacht.



VI.

VII.

1544.D

- = T 0466/92

Zu (D4) wurde auf der Basis des auf der Ausstellung
"Glas 84" in Dusseldorf vorgestellten Isolierglas-
Abstandhalter-Biegeautomaten "Vitromatic" (Hersteller
Franz Xaver Bayer) eine offenkundige Vorbenutzung -

nachfolgend "vitromatic" - geltend gemacht.

Die Vorveré6ffentlichung des Prospektblatts (D3) und die
darauf abgestellte Vorbenutzung wurde von der

Beschwerdegegnerin bestritten. Die Vbrbenutzung zu (D4)
("Vitromatic") wurde nicht bestritten. Zum Teil besteht
auch Ubereinstimmung uber Merkmale und Arbeitsweise der

vorbenutzten Maschine.

In der Mitteilung gemaf Artikel 11 (2) VOBK vom

18. Oktober 1993 hat die Kammer zum Schutzbegehren des
Beschwerdegegners (Patentinhabers) vom 20. Januar 1993
vorlaufig Stellung genommen und dabei ausgefuhrt, daf die
Vorrichtungsanspriche nicht angegriffen worden seien und
daf das Verfahren gemaf einzigem Verfahrensanspruch neu
sei und daf die Frage der erfinderischen Tatigkeit noch

zu prufen seij.

In der mundlichen Verhandlung vor der Kammer wvom

26. April 1994 hat die Beschwerdefiuhrerin ihren
ursprunglich in der Beschwerdebegrindung hilfsweise
gestellten Antrag auf Zurickverweisung der Angelegenheit
an die erste Instanz wiederaufgegriffen und im einzelnen
ausgefihrt, daff durch die erstmalige Nennung der
Dokumente (D3) bis (D6) und des Komplexes "Vitromatic"
eine neue Sachlage entstanden sei und daR deshalb ihrem
Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
auf Zuruckverweisung an die erste Instanz zu entsprechen

sei.

Der Beschwerdegegner widersprach diesem Vorbringen und
beantragt die Aufhebung der Zwischenentscheidung der

Einspruchsabteilung und das Bestehenlassen des
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Streitpatents auf der Basis der in der mundlichen
Verhandlung vor der Kammer vorgelegten unabhangigen
Verfahrens- bzw. Vorrichtungsanspriche, die folgende

Wortlaute haben:

"l. Verfahren zum Herstellen eines rechteckigen

Abstandhalterrahmens fuar Isolierglas durch

a) Aufstecken eines Steckverbinders auf ein Ende eines

Hohlprofilstabes;

b} Viermaliges Abbiegen des Hohlprofilstabes in einer
Biegeebene, wobei beim letzten Biegevorgang ein
Uberbieégen der Rahmenschenkel erfolgt und eines der
Enden oder beide Enden des gebogenen Hohlprofilstabes
aus der Biegeebene unter Bildung eines seitlichen

Versatzes ausgelenkt werden;

c) Spreizen des gebogenen Hohlprofilstabes (Rahmen) bis
keine Uberlappung der Rahmenenden mehr vorliegt;

d) Ergreifen und fluchtendes Positionieren der

Rahmenenden;

e) Verbinden der Rahmenenden durch Einstecken des

Steckverbinders in das Gegenende des Rahmens,

wobel alle vorgenannten Verfahrensschritte maschinell und

in derselben Maschine ausgefuihrt werden.®
bzw.

"2. Vorrichtung zum Herstellen eines rechteckigen
Abstandhalterrahmens far Isolierglas durch viermaliges
Abbiegen eines Hohlprofilstabes in einer gemeinsamen
Biegeebene und Verbinden seiner Enden miteinander, nach

e1nem Zexr ZIolgenden Verfahren:
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a) Verfahren zur Herstellung eines solchen Abstand-
halterrahmens, wobei die beiden Enden des Hohl-
profilstabes durch Auslenken eines oder beider Enden
aus der Biegeebene in eine Lage gefuhrt werden, in
der sie seitlich versetzt nebeneinander liegen, und
dass die Enden dann ergriffen, einander fluchtend
gegenuberliegend positioniert und miteinander

verbunden werden;

b) Verfahren nach a) wobei nur eines der beiden Enden
ausgelenkt wird,

c) Verfahren nach a), wobei das Ende bzw. die beiden
Enden des Hohlprofilstabes im Verlauf des letzten

Biegevorgangs ausgelenkt werden,

d) Verfahren nach c), wobei das Ende bzw. die beiden
Enden des Hohlprofilstabes in der letzten Phase des

letzten Biegevorganges ausgelenkt werden,

e) Verfahren nach a), wobei die Enden mittels eines
Steckverbinders verbunden werden, der vor Beginn des
Biegevorgangs in das eine Ende und nach dem Biegen
und dem Positionieren der beiden Enden auch in das
gegeniberliegende Ende des Hohlprofilstabes

eingesteckt wird,

mit einer waagerecht oder geneigt angeordneten Stutzwand,

an deren Rand sich eine Halterung

fir einen zu biegenden Hohlprofilstab und eines oder
mehrere Biegewerkzeuge befinden, deren Biegeebene mit der
Oberseite der Stutzwand zusammenfallt, dadurch
gekennzeichnet, dass ein parallel zur Stutzwand (3)

verschiebbares und
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dadurch in seinem Abstand von der Halterung (4) und den
Biegewerkzeugen (8, 9) veradnderbares Rahmenschliefz-
werkzeug (15) vorgesehen ist, welches Mittel (31) zum
Auslenken eines Endes (20) des Hohlprofilstabes (7) aus
der Biegeebene (5) wahrend des Anndherns der beiden Enden

(19, 20) des Hohlprofilstabes aneinander hat,

dass das Schlieffwerkzeug (15) Positioniereinrichtungen
{27, 27a; 34, 35; 44, 47; 50, 53) zum Positionieren der
Enden (19, 20) des Hohlprofilstabes so, dass diese
einander fluchtend gegenuberliegen,

und zwei parallel zur Biegeebene (5) aufeinanderzu
bewegliche Greifer (44, 47; 50, 53) hat, durch welche die
so positionierten Enden (19, 20) des Hohlprofilstabes

einander anndherbar sind."®

und denen die erteilten Anspruche 7 bis 21 mit angepaf’ten

Ruckbeziehungen als abhadngige Anspruche folgen sollten.

Entscheidungsgriinde

]
+_.

thaa . b

Die Beschwerde ist zuléssig.

Die Kammer ist in Abwagung aller Gesichtspunkte, die far
ein Durchentscheiden bzw. die fur eine Zurickverweisung
sprechen, zu der SchlufzZfolgerung gelangt, daf die
Angelegenheit im gegebenen Fall an die Einspruchs-
abteilung zur Entscheidung zurickzuverweisen ist, und

zwar aus nachfolgenden Grunden:

Der geltende Anspruch 1 (Verfahrensanspruch) ist
gegenuber der Fassung gemdfd Zwischenentscheidung durch
seine von der Kammer angeregte, einteilige Fassung

unterschiedlich, vgl. "Richtlinien®, CGIII, 2.3
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(Kombination von Verfahrensschritten) und laRt in seiner
geltenden Fassung nunmehr die zeitliche Reihenfolge

seiner Verfahrensschritte erkennen.

Der geltende Verfahrensanspruch ist gegeniuber der Fassung
des Anspruchs 1 gemaR Zwischenentscheidung durch die
Aufnahme der Merkmale "Uberbiegen der Rahmenschenkel beim
letzten Biegevorgang" bzw. *Spreizen des gebogenen
Rahmens bis keine Uberlappung der Rahmen mehr vorliegt®
konkretisiert worden, weil er in dieser Fassung die
tatsachlich durchzufuhrenden Verfahrensschritte in ihrer
zeitlichen Reihenfolge wiedergibt. Ein Einwand unter

Artikel 84 EPU ist somit nicht mehr gerechtfertigt.

Wie bereits in der Mitteilung der Kammer vom

18. Oktober 1993 unter Abschnitt 3. zum Ausdruck gebracht
wurde, ist (auch) der geltende Anspruch 1 weder aus der
Sicht der Artikel 123 (2) EPU - die Merkmale "maschinell®
bzw. "noch in derselben Maschine" sind ebenso aus den
ursprunglichen Figuren und der ursprunglichen
Beschreibung herleitbar wie die Merkmale des
"Uberbiegens" und des "Spreizens des gebogenen
Hohlprofilstabes" - noch aus der Sicht des Artikels 123
(3) EPU angreifbar, weil die Hinzunahme weiterer Merkmale
in den erteilten unabhangigen Verfahrensanspruch dessen
Schutzbereich nicht erweitert (sondern weiter

einschrankt) .

Die Kammer méchte an dieser Stelle klar zum Ausdruck
bringen, daff die Tatsache, daf ein neuer, in seiner ~orm
und in seinem sachlichen Inhalt vom Anspruch 1 der
Vorinstanz abweichender Anspruch 1 nicht ausgereicht
hidtte, die Sache an die Einspruchsabteilung zuruck-
zuverweisen. Vielmehr ist nach Auffassung der Kammer
durch die Beweismittel gema&fl vorstehendem Abschnicc IV
eine neue Sachlage entstanden, so daf der Entscheidung

T 273/84, ABl. EPA 1986, 346 zu folgen istc, wonach
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erstmals im Einspruchsbeschwerdeverfahren vorgelegte
Dokumente z. B. geltend gemachte Vorbenutzungen es
angezeigt erscheinen lassen kénnen, die Sache an die
Einspruchsabteilung zuruckzuverweisen, um die Prufung in
zwel Instanzen zu ermoglichen (Vermeidung von Instanzen-

verlust).

Der Beschwerdegegner hat keine Gegenargumente
vorgetragen, die eine Zuruckverweisung im vorliegenden

Fall als nicht sachgerecht erscheinen lassen.

In der Sache selbst hat das Beschwerdeverfahren zu einer
Neufassung nicht nur des unabhangigen Verfahrensanspruchs
sondern auch der Vorrichtungsanspriche Anlaff gegeben,
wobei die Vorrichtungsanspriche einerseits den
Nichtangriff auf sie klar bertcksichtigen - 4. h. sie
sind gegentber der erteilten Fassung in ihrem
Schutzumfang nicht verandert worden - und die anderer-
seits dem Umstand Rechnung tragen, dafR die erteilten
(Verfahrens)Anspriche 1 bis 5 weggefallen sind. Die
Kammer folgt damit den Grundsatzen der Entscheidungen

G 9/91, ABl. EPA 1993, 408 und T 295/87, ABl. EPA 1990,
470.

Damit muRte an die Stelle der bisherigen Ruckbeziehungen
im erteilten Anspruch 6 die Aufnahme der Merkmale der

Anspruche treten, auf die Bezug genommen worden war.

Vorstehende Uberlegungen zusammenfassend hat das
Beschwerdeverfahren zu dem Ergebnis gefuhrt, dai
hinsichtlich Anspruch 1 unmittelbar in die Prufung der
Erfordernisse des Artikels 56 EPU eingetreten werden kann
und da die Vorrichtungsanspriche - da ausdricklich nicht

angegriffen - nicht mehr weiter zu untersuchen sind.
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2.8 Im Ergebnis war im vorliegenden Falle dem Antrag der
Beschwerdefuhrerin zu folgen und das Beschwerdeverfahren
an der jetzigen Schnittstelle - d. h. Vorliegen eines
formal zuléssigen Schutzbegehrens - zu beenden und die

Angelegenheit an die erste Instanz zuriuckzuverweisen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Entscheidung zuruckverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
N. Maslin C.T. Wilson
1544.D



