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Sachverhalt und Antrage

I.

II.

IIT.

IVv.
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Die europaische Patentanmeldung 85 102 593.2
(Veréffentlichungs-Nr. EP-A-0 154 941) wurde von der
Prufungsabteilung zuriickgewiesen.

Die Zurickweisung wurde damit begrundet, daB8 dem
Gegenstand der'unabhéngigen Anspriuche2 und 8 im Hinblick
auf die Druckschrift DE-C-959 139 (D1) die aufgrund von
Artikel 52 (1) und 56 EPU erforderliche erfinderische
Tatigkeit fehle.

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdefihrer
Beschwerde eingelegt. Er reichte dazu neue Anspruche gemaf

einem Haupt- und zwei Hilfsantragen ein.

Die Beschwerdekammer erlieB zwei Bescheide, in deren
erstem sie darauf hinwies, daB nach ihrer vorlaufigen
Auffassung keiner der vorgelegten unabhangigen Anspruche
gewahrbar sei, daB aber in einer Kombination der
urspringlichen Anspriiche 8, 9 und 10 mit gewissen weiteren
Modifikationen das Wesentliche des Anmeldungsgegenstandes
zum Ausdruck gebracht werden kénnte. Im zweiten Bescheid
schlug die Kammer noch eine Reihe von Anderungen der
Unterlagen vor. Am 28. Januar 1991 erklarte der Vertreter
des Beschwerdefuhrers telefonisch sein Einverstandnis mit

der Korrektur einer Reihe von Schreibfehlern.

Der Beschwerdefihrer beantragt nunmehr, die Entscheidung
der Priufungsabteilung aufzuheben und ein Patent aufgrund
der mit Schreiben vom 22. Januar 1991 neu eingereichten
Anspruche (mit den telefonisch vereinbarten Anderungen) zu

erteilen.
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Das Vorbringen des Beschwerdefiihrers auf Seite 11 ,
Zeilen 9 bis 11 der Beschwerdebegrindung ist offenbar als
Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr aufzufassen.

Die geltenden Anspriche 1 (unter Bericksichtiqung der
beantragten Korrektur) und 11 lauten wie folgt:

"1l. Verfahren zum Herstellen eines Thermometers,
insbesondere auch als Thermoaraometer, wobei an einer
Thermometerkapillare ein Fihlergefdf und am unteren Ende
eines Umhullungsrohrs fur die Thermometerkapillare ein
Aufnahmeteil fur das FuihlergefaB ausgebildet wird, und
anschlieBend die Thermometerkapillare in das Umhillungs-
rohr eingebracht wird, dadurch gekennzeichnet, daB die
Thermometerkapillare mit einem Ende in eine Form, wie eine
Graphitform, eingesteckt und das FuhlergefaB8 durch Blasen
mit in die Form eingestecktem Ende des GefaBes exakt
bestimmbar ausgebildet wird, daB das Aufnahmeteil des
Thermometers derart ausgeformt wird, dag8 das Umhillungs-
rohr an seinem unteren Ende zunadchst geschlossen und
anschlieBend ein an seinem unteren Ende dem ausgeformten
FihlergefaB entsprechender Dorn unter Erhitzen in das
geschlossene Ende des Umhillungsrohrs eingefuhrt wird und
derart eine exakt bestimmbare Ausstilpung gebildet wird,
die eine der AuBenkontur aufweist, so daB beim Einbringen
der Thermometerkapillare in das Umhillungsrohr das Fihler-
gefaBf in den Unterteil des Aufnahmeteils an dessen Wandung

dicht anliegend eingepaBt wird".

"11. Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach
einem der Ansprichen 1 bis 10, zwecks Herstellung von
Thermometern, insbesondere als Thedérmoaraometer, wobei die
Vorrichtung lokal Hitze erzeugende Bearbeitungsstationen
aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB bei einer der

cei/un



VII.

00669

3 T 73/90

Bearbeitungsstationen ein Dorn (22) vorgesehen ist, der in
einen an einem Ende (21) geschlossenen Glasrohrab-

schnitt (2’) unter Erhitzung des Endes (21) zur Bildung
eines Aufnahmeteils (4) fur das FuihlergefdB (8) einfihrbar
ist und dessen geschlossenes Ende (21) formgenau
ausstulpen kann und daB der Dorn (22) so ausgestaltet ist,
daB das FihlergefaB (8) paBgenau in das Aufnahmeteil (4)
eingebracht werden kann."

Die Anspruche 2 bis 10 und 12 bis 17 sind auf die
Anspruche 1 bzw. 11 zuriuckbezogen.

Die vom Beschwerdefiihrer vorgebrachten Argumente, soweit
sie auf das nunmehr vorliegende Patentbegehren bezogen
werden koénnen, sind im wesentlichen die folgenden:

In der Druckschrift D1 sei ausgefiihrt, daB diese Erfindung
den Zweck habe, die Herstellung solcher Thermometer
wesentlich zu vereinfachen und zu verbilligen und ins-
besondere deren Justierung bzw. Eichung zu ermdéglichen,
bevor das Kapillarrohr in das Glasschutzrohr eingesetzt
wird. Von einer schnellen Ansprechzeit sei weder in dieser
Druckschrift, noch in den anderen genannten Druckschriften
die Rede. Damit fehle aber auch eine Anregung, den Luft-
spalt zwischen Aufnahmeteil und Fuhlergefaf zu
eliminieren. Erst durch die in der Anmeldung offenbarten
MaBnahmen werde die hierfur notwendige hohe Genauigkeit
und damit der paBgenaue Sitz erreicht.

Die Verwendung eines Dorns zur prazisen Herstellung des
Aufnahmeteils sei im hier zu beriucksichtigenden Stand der
Technik nicht als bekannt belegt. Weder die Druckschrift
D1, noch die dbrigen Entgegenhaltungen beinhalteten
irgendetwas, was zu einer solchen MaBnahme hatte anregen

konnen.
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Entscheidungsgrinde

1.

00669

Die Beschwerde ist zulassig.

Anspruch 1 ist aus einer Verbindung der urspringlichen
Anspriche 8, 9 und 10 hervorgegangen, und die zusatzlich
angegebene Relation zwischen der Form des Dorns und
derjenigen des FihlergefaBes ergibt sich aus der
urspringlichen Seite 13, Zeilen 17 bis 21. Der Vor-
richtungsanspruch 11 entspricht einer Verbindung der
Merkmale nach den ursprunglichen Ansprichen 17, 8 und 10.

Die abhangigen Anspriche 2 bis 8 entsprechen den
ursprunglichen Ansprichen 11 bis 16 und 2.

Anspruch 9 grindet sich auf die urspringliche Beschreibung
Seite 12, Zeile 15,

Anspruch 10 auf den Absatz Seite 9, Zeile 16 bis Seite 10,
Zeile 5, und die

Anspriiche 12 bis 17 auf Seite 14, Zeilen 1 bis 2, Zeilen 9
bis 10, Zeilen 10 bis 12, Zeilen 14 bis 15, Zeilen 16 bis
18 und Zeilen 18 bis 19.

Die Beschreibung wurde im wesentlichen nur durch eine
Wirdigung des Standes der Technik und durch Anpassung an

die neuen unabhangigen Anspriuche verandert.

Die Anderungen der Anmeldungsunterlagen entsprechen also
den Forderungen des Artikels 123 (2) EPU.

Neuheit

Die Druckschrift D1 betrifft ein Verfahren zur Herstellung
eines Thermometers, bei dem entsprechend dem Oberbegriff
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des Anspruchs 1 an einer Thermometerkapillare ein Fuhler-
gefdaB und am unteren Ende eines Umhillungsrohrs fur die
Thermometerkapillare ein Aufnahmeteil fir das Fuhlergefas
ausgebildet, und anschlieBend die Thermometerkapillare in
das Umhillungsrohr eingebracht wird (siehe insbesondere
Seite 2, Zeilen 57 bis 74 und die Figuren 4 bis 6).

Von einer Form, in die die Thermometerkapillare beim
Blasen des FihlergefaBes mit einem Ende eingesteckt wird,
oder von einem dem ausgeformten FuhlergefaB entsprechenden
Dorn, der zur Bildung einer paBgenau das FuhlergefaB
aufnehmenden Ausstilpung des Umhillungsrohrs in dessen
geschlossenes und erhitztes Ende eingefihrt wird, ist in
der Druckschrift D1 nicht die Rede. Uberhaupt deutet
nichts darauf hin, daf8 das Fuhlergefa an der Wandung des
Aufnahmeteils dicht anliegen soll. Hierin unterscheidet
sich also der Gegenstand des Anspruchs 1 von diesem

bekannten Verfahren.

Der Vorrichtungsanspruch 11 ist auf die Durchfihrung des
Verfahrens nach einem der Anspriche 1 bis 10 zurick-
bezogen. Das heiBft, daB die beanspruchte Vorrichtung
zumindest geeignet sein muB, das Verfahren nach Anspruch 1
durchzufihren und auf diese Weise Thermometer herzu-
stellen. Die Vorrichtung nach Anspfuch 11 umfaBt also eine
Station zur Herstellung eines FihlergefaBes und eine
Station, bei der zur Bildung des Aufnahmeteils ein Dorn in
das erhitzte Ende eines geschlossenen Glasrohrabschnitts
einfuhrbar ist, wobei der Dorn in seiner Dimensionierung

dem FihlergefaB entspricht.

Es ist zwar davon auszugehen, daB auch bei der Herstellung
des Thermometers nach Druckschrift D1 lokal Hitze
erzeugende Bearbeitungsstationen fur das Aufnahmeteil und
das FuhlergefaB vorgesehen sind. Spezielle Mittel, die die
bekannte Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach

e enn
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Anspruch 1 geeignet machen wurden, insbesondere ein Dorn,
der in einen Glasrohrabschnitt einfihrbar ist und in
seiner Dimensionierung auf das FuhlergefaB so abgestimmt
ist, daB sich ein paBgenauer Sitz des FihlergefaBes
ergibt, sind aber in Druckschrift D1 nicht angegeben.

Die gleichen Unterschiede bestehen gegeniber der
Druckschrift US-A-2 853 881 (D2) (siehe insbesondere
Figur 2 und Spalte 2, Zeile 45 bis Spalte 3, Zeile 10),
bei der allerdings zum Unterschied von Druckschrift D1 die
Genauigkeit der Einpassung des FilhlergefiaBes in das
Aufnahmeteil nicht nur offengelassen wird, sondern
explizit zwischen FihlergefaB und Aufnahmeteil ein
Zwischenraum vorgesehen wird, der mit Metallteilchen
gefullt wird.

Auch die Lehre der Druckschrift DE-C-938 757 (D3) (siehe
insbesondere die Figuren 1 bis 4 und Seite 2, Zeile 65 bis
Seite 3, Zeile 16) entspricht dem Oberbegriff des
Anspruchs 1. GemaB Druckschrift D3 wird aber ein Kunst-
stoff-Umhillungsrohr verwendet, das auf das Fuihlergefas
aufgeklebt oder aufgeschmolzen wird. Dementsprechend
unterscheidet sich hiervon der Gegenstand des Anspruchs 1
dadurch, daB vor dem Einbringen des FihlergefaBes in das
Aufnahmeteil eine genaue Anpassung der GréBen der beiden
Teile vorgenommen wird, und daB das FihlergefaB im Innern
einer Form geblasen und das Aufnahmeteil durch Einfihren
eines dem FlihlergefaB entsprechenden Dorns geformt wird.

Die gleichen Unterschiede gegeniber der Druckschrift D3
(mit Ausnahme des Blasens des FihlergefaBes im Innern
einer Form) weist der Gegenstand des Anspruchs 11 auf.

Bei dem Thermometer gemd@B Druckschrift US-E-29 750 (D4)

wird wie gemas Anspruch 1 das FihlergefaB im Innern einer
Form geblasen. Es handelt sich aber um ein einschaliges
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Thermometer, sodaB gar kein Aufnahmeteil existiert, das an
das Fuhlergefaf angepaft werden kodnnte.

Die Druckschrift US-A-4 170 138 (D5) liegt noch weiter vom
vorliegenden Gegenstand ab. Auch hier handelt es sich um
ein Thermometer, dessen Flihlerende einschalig ausgebildet

ist.

Der Gegenstand der unabhangigen Anspriche 1 und 11 ist

somit neu im Sinne von Artikel 54 EPU.
Erfinderische Tatigkeit

Die in der Anmeldung auf Seite 3, Zeilen 1 bis 6, genannte
technische Aufgabe besteht darin, ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Herstellung eines prazise und insbesondere
schnell ansprechenden Thermometers anzugeben, wobei das
Verfahren durch die Vorrichtung zumindest weitgehend
automatisiert durchfihrbar sein soll. Ausgehend von dem in
Druckschrift D1 dokumentierten,‘néchstkommenden Stand der
Technik spielt hiervon hauptsdchlich das schnelle
Ansprechen eine Rolle. 4

Der Wunsch nach schnellem Ansprechen wird in keiner der
Druckschriften D1 bis D5 erwahnt.

Einen direkten Beitrag zur erfinderischen Tatigkeit des
Anmeldungsgegenstandes kann allerdings diese Aufgaben-
stellung allein nicht leisten, denn wie bei jeder Messung
ist auch bei einer Temperaturmessung grundsatzlich immer
eine schnelle Durchfihrung derselben wunschenswert.

Zur Lésung dieser Aufgabe sieht nun das Verfahren nach
Anspruch 1 insbesondere vor, daB das Fuhlergefaf durch
Blasen der mit einem Ende in eine Form eingesteckten
Thermometerkapillare ausgebildet wird, daB das Aufnahme-
teil durch Ausstulpen des erhitzten geschlossenen Endes
des Umhullungsrohrs mittels eines eingefuhrten Dorns
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gebildet wird, und daB hierbei der Dorn dem ausgeformten
FuhlergefaB entspricht, sodaB beim Einbringen der Thermo-
meterkapillére in das Umhillungsrohr das Fihlergefas dicht
an der Wandung des Aufnahmeteils anliegt.

Diesen Merkmalen liegt der Gedanke zugrunde, Fithlergefas
und Aufnahmeteil so herzustellen, daB8 im zusammengebauten
Zustand méglichst jeder Zwischenraum zwischen diesen
beiden Teilen vermieden wird, sodaB der Warmeibergang gut
und damit die Ansprechzeit des Thermometers kurz wird.

Da schon das Ziel, eine kurze Ansprechzeit zu erreichen,
in keiner der zitierten Druckschriften erwahnt ist, hatte
der Fachmann keine Anregung dazu, irgendwelche der
genannten Losungsmerkmale, soweit sie uberhaupt aus einer
der Druckschriften bekannt sind, zu ubernehmen und sie mit
den Merkmalen nach Druckschrift D1 zu kombinieren.

Daruber hinaus ist aber von den genannten Lésungsmerkmalen
nur ein einziges, namlich das Blasen des FihlergefaBes im
Innern einer Form, aus einer der Druckschriften, namlich
aus D4, bekannt. Das Thermometer nach Druckschrift D4 hat
jedoch gerade im Bereich des Fihlerteils eine ganz andere
(ndmlich nur einschalige) Konstruktion als dasjenige nach
Druckschrift D1 und kann schon deshalb keine Anregung dazu
geben, dieses Merkmal bei dem Verfahren nach Druck-
schrift D1 anzuwenden, um die Ansprechzeit zu verkirzen.

Keine der nachgewiesenen Druckschriften zeigt das Aus-
stulpen des Umhullungsrohrs mit einem Dorn. Selbst wenn
man annehmen wirde, daB beim Glasblasen das Ausstilpen
mittels eines Dorns zur Praxis des Fachmanns gehért (wofir
sich keinerlei Nachweis im Verfahren befindet), so ware
doch keine Anregung gegeben, diese Methode bei der
Herstellung eines Thermometers der in Druckschrift D1
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angegebenen Art zum Zwecke der Verkiirzung der Ansprechzeit

anzuwenden.

Aus der Druckschrift D3 (vgl. Seite 3, Zeilen 30 bis 34)
kénnte zwar auf die Lehre geschlossen werden, daf eine
innige Verbindung zwischen Hille und Fuhlergefas zur
Erhéhung der Warmeleitfahigkeit beitragt (was einem
Beitrag zu kiirzerer Ansprechzeit zwar noch nicht gleich-
zusetzen ware, dem aber nahekame). Jedoch wird in diesem
Fall die Anpassung zwischen Hulle und Fuhlergefaf nicht
vor dem Zusammenbau durch Blasen des einen Teils im Innern
einer Form bzw. durch Ausstilpen des anderen Teils mit
einem Dorn erzielt, sondern erst im zusammengesetzten
Zustand, beispielsweise durch Aufschmelzen der Kunststoff-
hille auf das Fuhlergefaf. Die Kammer ist der Auffassung,
daB8 ein Verfahren wie dasjenige nach Druckschrift D3, bei-
dem eine fest haftende Verbindung zwischen Hiille und
FuhlergefaB hergestellt wird, keine Anregung zu Ver-
fahrensschritten geben konnte, gemaB8 denen ohne Haftver-
bindung die Passung der Teile méglichst gut gemacht wird.

Es ergibt sich .somit, daB das Verfahren nach Anspruch 1
auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 56
EPU beruht.

Aus im wesentlichen den gleichen Grunden beruht auch die
Vorrichtung nach Anspruch 11 auf einer erfinderischen
Tatigkeit, da deren auf die Ausstulpung mit einem Dorn
bezogenes Merkmal nicht einmal fir sich genommen als
bekannt nachgewiesen ist (siehe Punkt 4.5), da die genaue
gegenseitige Anpassung von FihlergefaB und Aufnahmeteil in
keinem vergleichbaren Zusammenhang bekannt ist (siehe
Punkt 4.6), und da zu dem auch fur die Vorrichtung nach
Anspruch 11 maBgeblichen Grundgedanken der vorliegenden
Erfindung (siehe Punkt 4.3) dem Stand der Technik keine

Anregungen entnommen werden konnen.
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Die abhangigen Anspriche 2 bis 10 und 12 bis 17 sind
aufgrund ihrer Rickbeziehung auf die Anspriiche 1 und 11
ebenfalls gewahrbar.

5. Das Vorbringen des Beschwerdefiihrers auf Seite 11,
Zeilen 9 bis 11 der Beschwerdebegrindung ist als Antrag
auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr anzusehen.

GemaB Regel 67 EPU wird die Riuckzahlung der Beschwerde-
gebuhr dann angeordnet, wenn der Beschwerde durch die
Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rickzahlung
wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit
entspricht. Ein wesentlicher Verfahrensmangel ist jedoch
nicht ersichtlich. Entgegen der Meinung des Beschwerde-
fuhrers ist die Kammer der Auffassung, daB die Zurick-
weisungsentscheidung der Prifungsstelle zumindest
beziglich der mangelnden erfinderischen Tatigkeit der
Gegenstande der unabhangigen Anspriiche 1 und 8 ausreichend
begriundet war. Der damit dargelegte Mangel geniigt vollauf
als Basis fur die Zurickweisung der Anmeldung (vgl. auch
Seite 7, Zeilen 11 und 12 der genannten Entscheidung).
Wenn die in Punkt 5. der angefochtenen Entscheidung
enthaltenen Zusatzanmerkungen zu Anspruch 17 nicht voll
begrindet sind, so andert dies nichts an der Begrindetheit
der Zuruckweisung der Anmeldung.

Dem Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr kann
deshalb nicht stattgegeben werden.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1.

00669

Die Entscheidung der Prufungsabteilung wird aufgehoben.

Die Sache wird an die erste Instanz zurickverwiesen mit
der Auflage, ein Patent auf der Grundlage folgender

Unterlagen zu erteilen:
Anspruche 1 bis 17, eingegangen am 23. Januar 1991,

Beschreibung Seiten 1 bis 14, eingegangen am
23. Januar 1991,

Zeichnung Figuren 1 bis 5, eingegangen am 10. Juli 1990,
mit folgenden Korrekturen:
in Anspruch 1, numerierte Zeile 21: Komma streichen;

in Anspruch 4, numerierte Zeile 19: "das" und "in"

streichen;

in der Beschreibung auf Seite 1, numerierte Zeile 25:

Komma streichen;
auf Seite 1, numerierte Zeile 26: "ist" ersetzen durch den

Text "wird, und anschlieBend die Thermometerkapillare in

das Umhullungsrohr eingebracht wird,";
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auf Seite 3, Zeile 15: "s" in "zunachst" erginzen;
Zeile 16: "hinteren" ersetzen durch

"unteren".
3. Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird
abgelehnt.
Der Geschaftsstellenbeanmte: Der Vorsitzende:

P. Martorana E. Turrini
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