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Sachverhalt und Antrige

I.
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Die am 25. Marz 1982 mit schweizerischen Prioritdaten vom
15. April 1981 und vom 26. Januar und 10. Mdrz 1982 einge-
reichte europaische Patentanmeldung 82 102 500.4 (Publika-
tionsnummer 62 805) wurde nach vier Bescheiden und einer
personlichen Ricksprache von der Priifungsabteilung 20 durch
Entscheidung vom 10. Marz 1986 zuriickgewiesen. Die Zurilick-.
weisung erfolgte auf Grund einer nicht vallig klaren An-

tragslage, die, wie folgt, interpretiert wurde:

A) Hauptantrag: »

Erteilung eines Patenis mit einem unabhdngigen, im folgen-
den mit "1" bezifferten Verfahrensanspruch in einer von
drei Varianten; ferner - impliziert - mit sechs abhdngigen
Verfahrensanspriichen (Anspriiche 2 bis 7, wie am 2.3.84 vor-
gelegt): einem unabhdngigen, auf ein Gerat gerichteten
Sachanspruch ("8"); sowie - ebenfalls impiiziert - achtzehn
davon abhingigen Sachanspriichen (Anspriiche 9 bis 26 vom
2.3.84). Die bevorzugte Variante des Anspruchs 1 und der
Anspruch 8 gemiB8 Hauptantrag lauteten, wie folgt:

“l. Verfahren zum Herstellen von Softeis, ausgehend von
einer flissigen Softeismischung, bei welchem man die flus-
sige Mischung zu einer festen Masse gefriert, die gefrorene
Masse in ein Herstellgerat einbringt und diese Masse durch
sich relativ zur Masse drehende Elemente zerkleinert und
die zerkleinerte Masse durchmischt, dadurch gekennzeichnet,
da8 man mittels eines zwangslaufig gesteuerten konstanten
Vorschubes einer oder mehrerer, vorzugsweise motorgetriebe-
ner, drehender Zerkleinerungselemente von der gefrorenen
Festmasse gleichmaSige Dﬁnnsch{ghten, in denen die Festmas-
se durch Druck Ortlich kurzzeitig verflissigt ist, in der
Weise herstellt, daB8 in die verfliissigte Masse Gas einge-
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mischt wird und die begaste, verfliissigte Masse unmittelbar
anschlieBend zu Softeis gefriert.

8. Gerdt zum Herstellen von Softeis, gekennzeichnet durch
ein GefdB8 (5) zur Aufnahme von gefrorener, im wesentlichen
in Blockform vorliegender Softeismischung (7) und durcn
eine Zerkleinerungs- und Mischeinricntung (16) zum
Zerspanen, Schaben, Schneiden und/oder Scnlagen und Miscnen
des gefrorenen Mix sowie durch ein zur Einrichtung (16)
géhdréndes Getriebe, welches ermdglicht, den Vorschub des
Zerkleinerers und Mischers zwangsldufig gleichmd&Big und
damit den Abtrag des Blockes beim Zerkleinerungsvorgang
gleichmdB8ig zu gestalten.”

B) Hilfsantrag 1l:

Erteilung eines Patents auf der Basis des vorstehenden un-
abhdngigen Sachanspruches “8" sowie - impliziert - der ent-
sprechenden abhdngigen Anspriiche, unter Ausscheidung der
Verfahrensanspriiche.

C) Hilfsantrag 2:

Erteilung eines Patents auf der Basis des folgenden unab-
hdngigen Verfahrensanspruches sowie - impliziert - entspre-
chender abhdngiger Anspriiche:

“Verfahren zum Herstellen von Softeis insbesondere mittels
eines Haushalt-Softeisgerdtes, dadurch gekennzeichnet, daB
man die fllissige Mischung gefriert und die gefrorene Masse
(7) in das Gerdt (1) einbringt, daB8 man das Gerdt ab-
schlieSt, daf8 man dann das gefrorene Material unter Anwe-
senheit von Gas oder Iuft mittels eines rotierenden Elemen-
tes mit gzwangsweise konstantem Vorschub pro Umdrehung durch
Zerspanen, Schaben, Schneiden und/oder Schlagen gzerkleinert
und dieses Material dabei durch Druck und/oder Wirme momen-
tan verfliissigt und unmittelbar anschlieBSend wieder ge-
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friert und durchmischt, und daB man anschlieBend das ferti-
ge Softeis dem Gerdt entnimmt."”

Die Zuriickweisung erfolgte im wesentlichen im Hinblick auf
Art. 123 (2) EPUi. Die angefochtene Entscheidung flihrt im
wesentlichen aus, die Verfahrensanspriiche gem&B Hauptantrag
seien gegeniiber den Erstunterlagen insofern unzuldssig ver-
#ndert, als darin die - urspriinglich zwingend vorgeschrie-
benen - Merkmale fehlen, wonach man das Herstellgerdt nach
Einbringen der gefrorenen Masse gasdicht abschliefen und
die Masse anschlieBend unter Gasiiberdruck setzen misse. Dem
Hilfsantrag 1 kdnne beim vorliegenden Sachverhalt im Hin-'
blick auf Artikel 76 (1), Satz 2, in Verbindung mit Re-

gel 25 (l)a) EPU nicht entsprochen werden. Wegen des Feh-
lens der im Zusammenhang mit dem Hauptantrag erwdhnten
Merkmale auch im unabhingigen Verfahrensanspruch nach
Hilfsantrag 2 miisse dieser gleichfalls scheitern.

Gegen die genannte Entscheidung hat der Anmelder am

30. April 1986 unter gleichzeitiger Entrichtung der
vorgeschriebenen Gebiihr Beschwerde erhoben und am

1. Juli 1986 eine Beschwerdebegriindung zusammen mit einem
Hauptantrag und fiinf Hilfsantrdgen vorgelegt.

In einem Zwischenbescheid wurden formale Bedenken hinsicht-
lich der Anspriiche nach dem nunmehrigen Hauptantrag erho-
ben. Gleichzeitig wurde vorsorglich auf Regel 86 (3) in
Verbindung mit Regel 66 (1) EPU hingewiesen. '

Daraufhin hat der Beschwerdefiilhrer einen neuen Satz von
insgesamt neunzehn Anspriichen vorgelegt, deren erster nach
Berichtigung eines offensichtlichen Schreibfehlers ("ein-
mischenden" in Zeile 7) folgendermafSen lautet:

"Gerit zum Herstellen von Softeis, insbesondere Haushalt-

Softeisgerdt, mit einem Raum zur Aufnahme einer im wesent-
lichen blockfdérmig gefrorenen Softeis-Ausgangsmasse und mit
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einem rotierbaren, die Masse durch Zerspanen, Schneiden
und/oder Schlagen zerkleinernden und liber der Masse befin-
dende Luft in diese zerkleinerte Masse einmischenden Ab-
trag- und Mischelement, dadurch gekennzeichnet, daB8 das Ab-
trag- und Mischelement (16; 45, 46) einen einen gleichmaBSi-
gen Zerkleinerungsvorgang gewahrleistenden Vorschub auf-
weist, um eine gleichbleibende Softeisqualitdt sicherzu-
stellen.”

Er beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und
das Patent auf Grund der vorliegenden Unterlagen 2zu ertei-
len.

Entscheidungsgriinde

1.

03127

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EPU; sie ist daher zuliassig.

Da der nunmehr vorliegende Anspruchssatz keine Verfahrens-
anspriiche mehr enthdlt und auch ein Antrag auf Ausscheidung
von Verfahrensanspriichen nicht mehr vorliegt, werden die
jetzigen Anspriiche von den Beanstandungen der angefochtenen
Entscheidung nicht mehr getroffen, so da8 auch nicht ent-
schieden zu werden braucht, ob diese seinerzeit zurecht er-
folgt sind. Es ist vielmehr lediglich zu untersuchen, ob
die jetzigen Anspriiche den Erfordernissen von Art. 123 (2)
geniigen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist der Offenbarung der ur-
spriinglichen Anspriiche 8 und 9 in Verbindung mit der Erldu-
terung von Fig. 1 und la der Zeichnungen auf Seite 3, Zei-
len 15ff (insbesondere Zeilen 32 bis 35), sowie mit Sei-
te 7, Zeilen 22 bis 26, Seite 8, Zeilen 15 bis 19, und Sei-
te 9, Zeilen 25 bis 27, der Erstunterlagen zu entnehmen. Er
unterliegt auch keiner Beanstandung aus Regel 86 (3) EPU.
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Anspruch 2 ist durch die Offenbarung von Seite 3, Zeilen 27
bis 35, der Erstunterlagen gedeckt. Es handelt sich bei
seiner Einreichung zwar entgegen der vorsorglichen Warnung
in Punkt 2 des Bescheides vom 15.6.87 um eine nicht von der
Kammer angeregte Anderung; da diese jedoch sachdienlich er-
scheint, wird sie dennoch zugelassen.

Die Anspriiche 3 bis 6, 7 bis 12, 13, 14 bis 18 und 19 ent-~

- sprechen im wesentlichen den urspriinglichen Anspriichen 11

bis 14, 20 bis 25, 10, 15 bis 19 bzw. 26 und sind daher un-
ter formalen Gesichtspunkten ebenfalls nicht zu beanstan-
den.

Die angefochtene Entscheidung hat sich ausdriicklich (vgl.
letzter Absatz) auf die Feststellung eines VerstoBes der
damaligen Verfahrensanspriiche gegen Art. 123 (2) EPU be-
schrankt und - ungeachtet einer frilheren vorbehaltlichen
Anerkennung der Patentfahigkeit des damaligen Anmeldungsge-
genstandes durch den beauftragten Priifer (Punkt 4 des Pro-
tokolls der peranlichén Riicksprache am 16.8.84) - von
einer abschlieBenden Beurteilung der Frage abgesehen,Aob
der Anmeldungsgegenstand “z.B." die Anforderungen der Arti-
kel 54 und 56 EPli erfiille. Eine abschlieBende Priifung ist
also durch die Vorinstanz noch nicht erfolgt. Daher, und
zumal eine an die neuen Anspriiche angepafBte Beschreibung
ebenfalls noch nicht vorliegt, sieht sich die Kammer ver-
anlaBSt, die Sache zur weiteren Priifung auf der Grundlage
der nunmehr vorliegenden Anspriiche an die Vorinstanz zu-

rickzuverweisen.
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Entscheidungsformel
1l. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Priifungsverfahrens auf

Grundlage der am 4.8.87 eingereichten Anspriiche an die
Vorinstanz zurickverwiesen.

Der Geschiaftsstellenbeamte Der Vorsitzende

N

03127



