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Sachverhalt und Antréage

1904.D

D e Beschwerdef Uhrerin (Ei nsprechende) hat gegen die am
6. Mai 1997 zur Post gegebene Entschei dung der

Ei nspruchsabtei | ung, das Patent in geandertem Unfang
aufrecht zuerhal ten, die am 28. Juli 1997 ei ngegangene
Beschwer de ei ngel egt und am sel ben Tag di e

Beschwer degebihr entrichtet. D e Beschwerdebegrindung
ist am 4. Septenber 1997 ei ngereicht worden.

Das Patent war urspringlich wegen mangel nder Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 100 a) EPU) und

mangel nder Ausf iihrbarkeit (Artikel 100 b) EPU)

angegri ffen worden.

Cegen di e geanderte Fassung des Patents wurde davon nur
noch der Ei nwand der mangel nden erfinderischen Tatigkeit
imH nblick auf die Druckschriften

D2: EP- A- 346 942 (entspricht D3)
D3: EP- A-142 132
D4: FR- B- 843 978

und auf eine of fenkundi ge Vorbenut zung (bel egt durch
zwei Fotografien Anlagen A und B) aufrechterhalten.
Zusét zl i ch wurde der Ei nwand unzul &ssi ger Erweiterung
der geénderten Fassung des Patents gegeniber den
ursprunglich eingereichten Annel dungsunterl agen

(Artikel 123 (2) EPU) und Erweiterung des Schutzbereichs
gegenuber der erteilten Fassung des Patents

(Artikel 123 (3) EPU) erhoben.

Es war im Einspruchsverfahren unbestritten, dal3 der
vor benut zt e Gegenstand zum Stand der Techni k gehorte.
D e Einspruchsabteil ung war jedoch zu der Auffassung
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gel angt, dal} di e gednderte Fassung des Patents die
Erforderni sse von Artikel 123 (2) und (3) EPU erfulle
und der Cegenstand des geanderten Patents auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe.

I n i hrer Beschwerdebegrindung hielt die Beschwerde-
fihrerin di e E nwande der unzul 4ssigen Anderung und der
mangel nden erfinderischen Tatigkeit aufrecht und
zitierte erstmals die Druckschriften:

D5: Bul l etin des dessins et nodel es internationaux,
Juin 1990, Seiten 3015 und 3016 (enthalt das
Gebrauchnuster DM 016949, das der offenkindi gen
Vor benut zung entspricht)

D6: FR-PS-1 016 702

D7: DE- A1-3 313 893.

Da beide Parteien hilfsweise mindliche Verhandl ung
beantragt hatten, lud die Kammer mit Schrei ben vom
12. Dezenber 1999 zu einer mindlichen Verhandl ung am
6. Juli 2000.

Mt Schreiben vom5. Mai 2000 teilte di e Beschwerde-
fahrerin mt, daB sie an der Verhandl ung nicht
tei l nehmen und nicht vertreten sein werde und erklarte
sich mt einer Entschei dung nach Aktenl age

ei nver st anden. Daraufhin wurde der Termin zur mindlichen
Ver handl ung mt Schrei ben vom 12. Mai 2000 auf gehoben.

Nach der Aktenl age |iegen der vorliegenden Entschei dung
f ol gende Antré&ge zugrunde:

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte mt der Beschwerde-
begr indung, di e Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung
auf zuheben und das Patent in vollem Unfang zu
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wi der r uf en.

Der Beschwer degegner beantragte mt Schrei ben vom

12. Januar 1998, "das Patent in der im Einspruchs-
verfahren erarbeiteten Fassung zu bestéatigen” und somt
si nngendal3 di e Beschwerde zurickzuwei sen. Hil fsweise wird
eine weitere Anderung des Anspruchs 1 sowi e eine
nmindl i che Ver handl ung beantragt.

D e der angefochtenen Entschei dung zugrundel i egende
Fassung des Anspruchs 1 |autet:

"Massagegerat mt einem Handgriff (1) und zum ndest

ei nem zur Rol | massage di enenden, auf einer

Rol | kor perachse (6, 7) des Handgriffs (1) in einem
Gabelteil (2, 3) drehbar gel agerten Roll kérper (8, 9),
wobei die Roll korperachse (6, 7) um ei ne senkrecht zur
Rol | kér perachse (6, 7) verl aufende Schwenkachse (4, 5)
ki ppbar angeordnet ist und die Roll korperachse (6, 7)
seitlich des Handgriffes (1) in demdurch die
Schwenkachse (4, 5) schwenkbar mt dem Handgriff (1)

ver bundenen Gabelteil (2, 3) angeordnet ist und die
Schwenkachse (4, 5) mttig imGbelteil (2, 3) und damt
auch mttig zum Rol | kérper (8, 9) verlauft, dadurch
gekennzei chnet, dall der Handgriff (1) fluchtend

hi nt er ei nander zwei Gabelteile (2, 3) mt jeweils einem
Rol | kérper (8, 9) aufweist."”

D e BeschwerdefUhrerin trug fol gende Argunente vor:

Anspruch 1 verstoRe gegen Artikel 123 (3) EPU. Der
Ausdruck: "dall der Handgriff fluchtend hintereinander
zwei Gabelteile aufweist” sei, entgegen der Behauptung
der Patentinhaberin, nicht von dem urspringlichen
Anspruch 5 gedeckt, da der neue Ausdruck offen | asse, ob
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die Gabelteile sich imHandgriff oder am Handgriff
befinden. Die | etzere Miglichkeit sei aber nicht im
ursprunglichen Anspruch 5 enthalten.

Die jetzige Fassung | asse offen, ob sich "fluchtend
hi nt er ei nander” auf den Handgriff und ei nes der
Gabelteil e oder auf beide Gabelteil e beziehe.

Die Druckschrift D3 | ege den CGegenstand des Anspruchs 1
nahe. Druckschrift D3 sei gattungsgenal3. Entgegen der
Mei nung der Ei nspruchsabteilung sei in dieser
Druckschrift die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
genannt, siehe Seite 6, Zeilen 11, 12; Seite 7, Zeile 3;
Seite 8, Zeilen 19, 20; Seite 9, Zeile 13; Seite 11,
Zeile 5 (siehe auch Druckschrift D2, Spalte 4, Zeile 18;
Zeile 49; Spalte 6, Zeilen 1 und 2). In dieser
Druckschrift werde auch auf die Miglichkeit hingew esen,
dall bei dem Massagegerat nach Figur 6 durch Spiel

zwi schen den Achsen und den Lageraugen ein optinmaler
Kont akt der Rollerkorper mt den zu behandel nden

Kor perpartien erreichbar sei (Seite 4, Absatz 3). D e

Er hdhung des Wrkeffektes sei ubrigens nicht nur in
Druckschrift D3 erwahnt, sondern werde auch genafld
Streitpatent angestrebt. Das aus der Druckschrift D3,

Fi gur 6, bekannte Massagegerat weise fluchtend

hi nt er ei nander angeordnete Rol | kor per auf.

D e erfindungsgemalle Loésung sei auch aus den
Druckschriften D6 und D7 (die Roll korper 1, 2 bzw. 3, 4
sind fluchtend hinterei nander angeordnet) bekannt.
Druckschrift D6 rege den Fachmann an, ein weiteres
Gabelteil mt Roll kérper vorzusehen, und zwar in

Fl uchtl age hinter dem schon vor handenen Gabelteil.

Von Druckschrift D5 ausgehend, die die offenkundige

1904.D Y A
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Vor benut zung wi edergi bt, finde der Fachmann in
Druckschrift D6 ausrei chende Anregungen, umein weiteres
Gabelteil mt Roll korper entsprechend dem Kennzei chen
des Anspruchs vorzusehen

Der Beschwerdegegner trug fol gende Argunente vor:

Aus den Zei chnungen gehe kl ar hervor, dal die Gabelteile
eigentlich nicht imHandgriff angeordnet, sondern darin
| ediglich gelagert seien, da sie aus dem Handgri ff

her ausr agt en.

D e kennzei chnenden Merknmal e wiirden ni cht durch die
Druckschriften D3, D5, D6 und D7 nahegel egt.
Druckschriften D3 und D6 zeigten zwei achsparall el

zuei nander angeordnete Rol | korper. Keine der
Druckschriften wei se hintereinander pendel nd gehal t ene
Gabel teil e auf.

Ent schei dungsgr inde

1904.D

D e Beschwerde ist zul assig.
Ander ungen

Anspruch 1 des Hauptantrags beruht auf einer

Zusanmmenf assung der erteilten Anspriche 1 und 5, wobei
der Ausdruck "(im Handgriff sind zwei Gabelteile)
angeordnet"” durch den Ausdruck "(der Handgriff zwei
Gabelteile) aufweist"” ersetzt worden ist.

Der Ausdruck "angeordnet" ist auf der G undl age der
Beschrei bung und der Zeichnungen in der Wise zu
verstehen, dall er auch die Ausfihrungsform nach den
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Figuren 4 und 5 unfal3t, bei der die Gabelteile (2, 3)
mt dem Handgriff mttelbar, ndmich mttels eines

Cel enks, verbunden sind, siehe Patentschrift, Seite 2,
ab Zeile 52. Fur diesen Sachverhalt ware der Ausdruck
"aufwei st" ebenfalls zutreffend.

Der Ausdruck "fluchtend hintereinander” kann sich nur
auf die beiden Gabelteil e beziehen, da es keinen
techni schen Sinn ergibt, ihn auf jeweils ein Gabeltei
und den Handgriff zu bezi ehen.

Di e vorliegende Anspruchsfassung verst 6Bt somt nicht
gegen di e Bestinmmungen des Artikels 123 (3) EPU und und
beruht auch auf der ursprunglichen O fenbarung i m Sinne
von Artikel 123 (2) EPU

Erfinderische Tatigkeit

Di e Kammer schliel3t sich der angegriffenen Entschei dung
insoweit an, als der Oberbegriff des Anspruchs 1 vom
Cegenstand der of f enkundi gen Vor benut zung al s Stand der
Techni k ausgeht. Di e of fenkundi ge Vorbenut zung wird auch
vom Pat enti nhaber nicht weiter bestritten (vgl. Seite 5
der angegriffenen Entschei dung).

Davon unt erschei det sich Anspruch 1 dadurch, dal3 genafld
kennzei chnendem Tei |l der Handgriff (1) fluchtend

hi nt er ei nander zwei Gabelteile (2, 3) mt jeweils einem
Rol | kérper (8, 9) aufweist.

Es besteht Ubereinstinmung zwi schen den Parteien darin,
dall di e durch di e kennzei chnenden Merkmal e des
Anspruchs 1 gel 6ste Aufgabe der Erfindung darin besteht,
ohne Verl| et zungsgef ahr der Haut grofR3fl achi ge gekridmte
Kor perpartien zu massi eren (siehe angegriffene
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Ent schei dung, Seite 5, und Patentschrift, Seite 1, ab
Zeile 18).

Aus der Druckschrift D3, insbesondere Figur 6, ist ein
Massageger at bekannt, das ein U-form ges Lagerstick mt
auf jedem Fl ansch zwei mteinander fl uchtenden

Lager augen aufwei st, die zwei Roll korper tragen. Der
Steg (26) des Lagersticks ist mt dem Handgriff (28)

m ttel bar durch ei nen Verbindungsbol zen (27) verbunden.
Zwei fluchtend hintereinander verlaufende Gabelteile
sind der Druckschrift D3 jedoch nicht zu entnehnen.

Das i m Anspruch 1 beanspruchte Merkmal der Erfindung,
dall di e Gabelteile hinterei nander angeordnet sind,
ernoglicht es, zusamren mt der Schwenkbarkeit

der sel ben, gekrummte, grof¥fl achige Korperteile zu
behandel n. Das ist gemaf3 Druckschrift D3 nicht noglich,
auch nicht durch die auf Seite 4, 3. Absatz vorgesehene
Lagerung der Achsen "mt geringem Spiel"

Di e Druckschriften D5, D6 und D7 wei sen auch keine
fluchtend hinterei nander verl auf enden schwenkbare
Gabel teil e auf und kdénnen somt zur Lésung der der
Erfi ndung zugrundel i egenden Aufgabe ni cht beitragen.

Denent sprechend beruht der CGegenstand des Anspruchs 1
auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Da somt dem Hauptantrag des Beschwer degegners
stattzugeben ist, konmren die Hilfsantrége nicht zum
Tr agen.

Ent schei dungsf or nel

1904.D
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Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

V. Conmmar e W D. Wi ld
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