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beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fir Klasse H 02 G des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 9. Februar 2010 aufgehoben wund das Patent
10 2008 027 966 erteilt.

Bezeichnung: Verfahren, Werkzeug und Set

Anmeldetag:  12. Juni 2008.

Der Patenterteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:
Patentansprtiche 1 bis 12 und

angepasste Beschreibung, tberreicht in der mindlichen Verhand-
lung,

1 Blatt Zeichnung mit 1 Figur gemalf Offenlegungsschrift.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prufungsstelle fur Klasse H 02 G - hat die
am 12.Juni 2008 eingereichte  Patentanmeldung mit Beschluss am
9. Februar 2010 zurtickgewiesen. In der schriftichen Begriindung ist ausgefihrt,
der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruhe nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom
29. Marz 2010.



Der Anmelder beantragt,

den Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse H02 G des Deut-

schen Patent- und Markenamts vom 9. Februar 2010 aufzuheben

und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu ertei-

len:

Patentansprtiche 1 bis 12 und

angepasste Beschreibung, tberreicht in der mundlichen Verhand-

lung,

1 Blatt Zeichnung mit 1 Figur gemafR Offenlegungsschrift.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet unter Einfligung einer Gliederung:

,M1

M1.1

M2

M3

M4

M4.1

Verfahren zum Verbinden eines Endes eines ersten Ka-
belstiicks mit einem Ende eines zweiten Kabelstiicks,
wobei beide Kabelstiicke jeweils einen elektrischen Lei-
ter und einen den Leiter umschlie3enden Isoliermantel
aus einem Material mit einem vernetzbaren Stoff umfas-
sen, beinhaltend folgende Schritte:

- an den beiden Enden werden die beiden Leiter der bei-
den Kabelstiicke elektrisch leitend miteinander verbun-
den,

- Uber die Verbindungsstelle wird eine Hllse aus einem
Material mit einem mit vorgenanntem Stoff vernetzbaren
Stoff derart angeordnet, dass sie die Verbindungsstelle
und an beiden Enden die Isoliermantel Uber eine vorgeb-
bare axiale Lange umschliel3t,

- die Hulse mit den Enden wird in ein Werkzeug einge-
legt,

das zwei aufeinander zu bewegbare Halften umfasst,



M4.1.1 von denen jede derart mit einer Einbauchung ausgebildet

ist, dass bei einander dicht gegenuberliegenden Halften
die beiden Einbauchungen eine beide Halften durchdrin-

gende Ho6hlung bilden,

M4.1.1.1 wobei die Einbauchungen derart ausgebildet sind, dass

M5
M5.1

M6
M7

M8

M9

die Verbindungsstelle bei gedffnetem Werkzeug in eine
der Einbauchungen einlegbar ist,

- die Halften werden aufeinander zu bewegt und

mit in beiden Halften angeordneten Mitteln wird die Ver-
bindungsstelle derart behandelt, dass zwischen der Hul-
se auf der einen Seite und den umschlossenen Isolier-
mantelbereichen auf der anderen Seite eine Vernetzung
herbeigefuhrt wird,

- wobei die Stoffe einen Gummi umfassen,

- wobei die Vernetzung als eine Vulkanisation ausgefihrt
wird,

- wobei die Hulse wenigstens einen Vulkanisationsstoff
und/oder -beschleuniger umfasst, und

- wobei das Behandeln ein Erwarmen in einem vorgeb-
baren Temperaturbereich Uber eine vorgebbare Erwér-

mungsdauer umfasst.”

Der geltende Patentanspruch 8 lautet unter Einfligung einer Gliederung:

»N1

N2

Werkzeug zum Durchfihren des Verfahrens nach An-
spruch 1, beinhaltend folgende Merkmale:

- Das Werkzeug umfasst zwei aufeinander zu bewegbare
Halften, von denen jede derart mit einer Einbauchung
ausgebildet ist, dass bei einander dicht gegenuberliegen-
den Halften die beiden Einbauchungen eine beide Half-

ten durchdringende Hohlung bilden,



N3 - die Einbauchungen sind derart ausgebildet, dass eine
Verbindungsstelle zweier Kabelsticke, deren Leiter mit-
einander elektrisch verbunden sind und deren Isolier-
mantel aus einem Material mit einem vernetzbaren Stoff
ausgebildet sind, bei getffnetem Werkzeug in eine der
Einbauchungen einlegbar ist, wobei Uber die Verbin-
dungsstelle eine Hilse aus einem Material mit einem mit
vorgenanntem Stoff vernetzbaren Stoff derart angeord-
net ist, dass sie die Verbindungsstelle und an den Enden
beider Kabelstiicke die Isoliermantel tiber eine vorgebba-
re axiale Lange umschlief3t, und

N4 - die Einbauchungen sind in auswechselbaren Formge-
senken ausgebildet, so dass das Werkzeug an unter-
schiedliche Leiterquerschnitte angepasst werden kann,
und

N5 - die beiden Halften umfassen Mittel, mit denen zwischen
der Hilse auf der einen Seite und den umschlossenen
Isoliermantelbereichen auf der anderen Seite eine Vulka-
nisation herbeifuhrbar ist,
wobei die Mittel je Halfte ein elektrisches Heizelement,
fur ein Erwarmen der Hulse in einem vorgebbaren Tem-
peraturbereich Uber eine vorgebbare Erwarmungsdauer

umfassen.”

Der geltende Patentanspruch 12 lautet:

.oet umfassend das Werkzeug nach einem der Anspriche 8 bis
11 sowie wenigstens eine Hulse und eines der Kabelstlcke".

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



1. Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zuldssig. Sie hat insoweit
Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Patentertei-

lung mit gednderten Unterlagen fuhrt.

2. Die Gegenstande der Patentanspriiche 1 und 8 sind urspriinglich offenbart.

Die Merkmale M1 bis M3 und M5.1 entsprechen dem urspriinglich eingereichten
Patentanspruch 1. Die Merkmale M4 bis M5 und M6 sind der urspringlichen Be-
schreibung, Seite 2, Zeile 34 bis Seite 3, Zeile 2 und Seite 4, Zeilen 6 bis 21 ent-
nommen und die Merkmale M7 bis M9 entsprechen den kennzeichnenden Merk-
malen der Unteranspriche 3 bis 5 vom Anmeldetag. Der Gegenstand des Patent-
anspruchs 1 ist somit urspriinglich offenbart und auch sonst zulassig.

Die Merkmale N1 (teilweise), N2, N3 und N5 (erster Teilsatz) des nebengeordne-
ten Patentanspruchs 8 entsprechen dem urspringlich eingereichten Patentan-
spruch 11. Der restliche Teil des Merkmals N1 ist der Beschreibung, Seite 1, Zei-
len 5 und 6 entnommen. Das Merkmal N4 ist der urspriinglichen Beschreibung,
Seite 4, Zeilen 16 bis 21 entnommen und der zweite Teilsatz des Merkmals N5
entspricht dem kennzeichnenden Merkmal des urspriinglichen Unteranspruchs 16.
Das Werkzeug des Patentanspruchs 8 ist somit urspriinglich offenbart und auch

sonst zulassig.

3. Die Anmeldung betrifft ein Verfahren und ein Werkzeug zum Verbinden zweier
Kabelstiicke bei denen sowohl deren elektrische Leiter als auch deren Isolierman-
tel miteinander verbunden werden (Beschreibungseinleitung, Seite 1, Zeilen 5 bis
11).



Als Aufgabe wird angegeben, ein verbessertes Verfahren und ein verbessertes
Werkzeug zum Erzeugen einer dauerhaften Verbindung der Isolierméantel der bei-
den Kabelstiicke zu schaffen (Seite 1, Zeilen 15 bis 19).

Diese Aufgabe werde mit den Merkmalen der Patentanspriche 1 und 8 geldst.

Ein Ausfihrungsbeispiel beschreibt das Verbinden eines an einer Photovoltaikan-
lage fest angeschlossenen Kabels mit einem anderen gleichartigen Kabelstiick als

Verlangerung zu einer Verteilerstation (Seite 3, Zeilen 20 bis 25).

4. Als Fachmann legt der Senat einen Fachhochschulingenieur der Verfahrens-
technik mit Berufserfahrung im Verbinden von Kabeln sowie Kenntnissen tber die

Isolierung von Verbindungen zugrunde.

5. Der Fachmann legt den Patentansprichen 1 und 8 folgendes Verstandnis zu-

grunde:

Der Patentanspruch 1 betrifft ein Verfahren zum Verbinden zweier Kabelenden mit
einem Gummimaterial (Merkmal M6) unter Einsatz eines Werkzeugs (Merkmals-
gruppen M4 und M5). Gemal den Merkmalen M1 und M1.1 versteht der Fach-
mann, dass das beanspruchte Verfahren Kabelstiicke mit jeweils einem elektri-
schen Leiter und jeweils einen diesen umschliel3enden Isoliermantel betrifft. Das
beanspruchte Verfahren betrifft weiter das Verbinden von Kabelenden, deren Iso-
liermantel jeweils einen vernetzbaren Stoff umfassen. Die Verfahrensschritte M2
bis M5 versteht der Fachmann dahingehend, dass zunachst die beiden Adern
(elektrische Leiter) der Kabelenden elektrisch leitend miteinander verbunden wer-
den (Merkmal M2) und die Hilse dann tber der Verbindungsstelle so angeordnet
wird, dass sie beide Isolierméntel Gber eine bestimmte Lange umschliel3t (Merk-
mal M3). Der Fachmann wird bei langen Kabeln die Hiilse tber eines der beiden
Kabelstiicke schieben, bevor er die elektrische Verbindung herstellt. Nachdem er

die elektrische Verbindung hergestellt hat, wird er die Hilse dann gemald Merk-



mal M3 positionieren. Der Fachmann versteht, dass die so positionierte Hilse mit
den Kabelenden verfahrensgemalf in die Einbauchung einer Halfte des getffneten
Werkzeugs eingelegt wird (Merkmale M4, M4.1.1.1). Nach Uberzeugung des Se-
nats entnimmt der Fachmann den Merkmalsgruppen M4 und M5, dass das Einle-
gen der Hulse im Rahmen Ublicher Toleranzen passgenau ausgefuhrt wird, da die
Einbauchungen beider Halften des Werkzeugs im geschlossenen Zustand sowohl
eine gemeinsame Hohlung erzeugen (Merkmal M4.1.1) als auch eine Vulkanisa-
tion (Merkmal M7) der Hilse mit den beiden Isolierménteln herbeifiihren (Merk-
mal M5.1). Die Merkmale M6 und M7 fordern, dass die Stoffe einen Gummi um-
fassen und die Vernetzung als Vulkanisation ausgefuhrt wird. Vulkanisation ist der
Fachbegriff der Vernetzung von Gummi und gummiartigen Elastomeren. Dem
Gummi wird dabei haufig ein Vulkanisationsstoff oder Beschleuniger zugesetzt,
um die Vulkanisation zu beschleunigen oder Uberhaupt erst in Gang zu setzen.
Der Fachmann entnimmt dem, dass sowohl die Hiilse als auch die Isoliermantel
Uberwiegend aus Gummi bestehen (sonst wére eine Vulkanisation nicht méglich)
und dem Gummi der Hulse nach Merkmal M8 dartber hinaus ein Beschleuniger
oder Vulkanisationsstoff zugesetzt ist. Gemall den Merkmalen M8 und M9 wird die
einen Vulkanisationsstoff oder -beschleuniger umfassende Hiilse durch Erwéarmen
mit den Isoliermanteln der Kabelenden vernetzt (Merkmal 5.1). Der Fachmann ent-
nimmt den Merkmalen M8 und M9, dass die Dauer des Erwarmens und die Tem-
peratur fur das Herbeifiihren der Vulkanisation entsprechend den Eigenschaften

des eingesetzten Vulkanisationsstoffs/Beschleunigers geeignet zu wahlen sind.

Der Patentanspruch 8 betrifft ein Werkzeug zur Durchfihrung des Verfahrens
nach Anspruch 1 (Merkmal N1). Dem Patentanspruch 8 entnimmt der Fachmann,
dass das Werkzeug zwei Halften mit Heizelementen aufweist, die aufeinander zu
bewegt werden (Merkmale N2 und N5). Das Werkzeug weist einen getffneten Zu-
stand (Merkmal N3) zum Einlegen der Hilse mit den Kabelenden und einen ge-
schlossenen Zustand (Merkmal N5) zum Herbeiftihren der Vulkanisation auf. Ge-
malfd Beschreibung und Figur ist eine Ausfihrungsform als Zange vorgesehen.

Beide Halften weisen Einbauchungen auf, welche gemeinsam eine Ho6hlung bil-



den, wenn beide Halften dicht einander gegenuber liegen (Merkmal N2). Das
Werkzeug weist auswechselbare Formgesenke auf, damit die H6hlung an unter-
schiedliche Leiterquerschnitte angepasst werden kann (Merkmal N4), wie zum Pa-
tentanspruch 1 bereits ausgefuihrt. Zur Ausbildung der Einbauchungen gemaf den
Merkmalen N3 und N5 beachtet der Fachmann, dass sich innerhalb der Hiulse,
welche bereits gemal Merkmal M3 des Anspruchs 1 positioniert ist, die Verbin-
dungsstelle der beiden elektrischen Leiter befindet. Dem Fachmann ist klar, dass
die Stelle der elektrischen Verbindung einen grol3eren Querschnitt als jede Ader
fur sich und bei der Quetschverbindung gemaf Ausfuhrungsbeispiel (Seite 3, Zei-
len 28 bis 30) auch eine unregelmallige Geometrie aufweisen kann. Die Einbau-
chungen des Werkzeugs sind daher so ausgefuhrt, dass an der Stelle der elektri-
schen Verbindung genltgend Spiel ist, um auch gréRere und unregelmalige Ver-
bindungsstellen aufzunehmen, ohne dass die Passgenauigkeit beider Halften an
den Vulkanisationsstellen zwischen Hulse und den Isoliermanteln verloren ginge,

um die Vulkanisation nach Merkmal N5 herbeizufiihren.

6. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist (a) neu (8 3 PatG) und beruht (b)
auf einer erfinderischen Téatigkeit (8§ 4 PatG).

a) Aus der Druckschrift US 5 859 385 ist ein Verfahren zum Verbinden zweier Ka-
belenden mittels Schrumpfschlauch bekannt (vgl. Figur 1 und Spalte 6, Zeilen 35
bis 48; Merkmal M1). Das bekannte Verfahren der US 5 859 385 zeigt in Uberein-
stimmung mit dem Gegenstand des Patentanspruchs 1, dass die beiden Kabelen-
den jeweils einen elektrischen Leiter (,conductors 13 and 14“) und einen lIsolier-
mantel (,insulating sheaths 11, 12“) mit einem vernetzbaren Stoff umfassen (vgl.
Spalte 6, Zeilen 35 bis 48 i. V. m. Figur 1). Dabei entnimmt der Fachmann der
US 5 859 385, dass die Isoliermantel jeweils aus einem vernetzbaren Material be-
stehen miussen, da verfahrensgemald eine Vernetzung des Isoliermantels mit ei-
nem HeilRkleber erfolgen soll (vgl. Spalte 2, Zeilen 38 bis 44). Damit ist auch das
Merkmal M1.1 aus der US 5 859 385 bekannt. In Ubereinstimmung mit dem Ge-
genstand des Patentanspruchs1l werden auch bei dem Verfahren der
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US 5 859 385 die beiden Leiter der beiden Kabelenden elektrisch leitend miteinan-
der verbunden (vgl. Spalte 6, Zeilen 38 bis 44), indem beide Leiter verdrillt werden
(,twisted together”), womit das Merkmal M2 aus der US 5 859 385 bekannt ist. Bei
dem in der US 5 859 385 beschriebenen Verfahren wird eine Hilse Uber der Ver-
bindungsstelle derart angeordnet, dass sie die Verbindungsstelle und die beiden
Isoliermantel umschliel3t (vgl. Figur 1). Der Schrumpfschlauch (,shrink sleeve 17%)
der US 5 859 385 weist auf seiner Innenseite ein Material auf, welches mit dem
Isoliermantel vernetzbar ist (vgl. Anspruch 1; ,a layer of a cross-linkable hot melt
adhesive over said entire internal surface of the sleeve®). Somit ist das Merk-
mal M3 aus der US 5 859 385 bekannt.

Aus der US 5 859 385 ist zwar weiterhin bekannt, Gummi (vgl. Anspruch 3, ,rub-
ber-making polymer®) als vernetzbaren Stoff (,hot melt adhesive®) zu verwenden,
wobei der Fachmann mitliest, dass das ,rubber-making polymer” ausvulkanisiert
und dazu erforderliche Vulkanisationsbeschleuniger aufweisen muss, damit das
Vulkanisieren und somit Verbinden der Kabelenden gemall US 5 859 385 in ver-
tretbarer Zeit abgeschlossen werden kann. Die Hilse selbst und die Isoliermantel
sind jedoch nicht aus Gummi und werden auch allenfalls in ihren Randbereichen
vernetzt, jedoch nicht vulkanisiert. Der Vulkanisationsbeschleuniger ist auch ledig-

lich im Klebstoff, jedoch nicht dem Material der Hilse zugesetzt.

Nicht aus der US 5 859 385 entnehmbar sind ferner die Merkmale M4 bis M5.1.
Denn abweichend vom Merkmal M4, wonach die Hilse mit den Kabelenden in ein
Werkzeug eingelegt wird, verwendet die US 5 859 385 einen Brenner (,torch®)
oder ein HeiBluftgeblase (,hot-air blower®), um den Schrumpfschlauch um die Ver-
bindungsstelle zu schrumpfen und die Isolationsméntel der Kabelenden zu schlie-
Ben (vgl. Spalte 6, Zeilen 44 bis 48).
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Da der US 5 859 385 die Merkmale M4 bis M5.1 fehlen und die Merkmale M6 bis
M8 nur teilweise vorhanden sind, ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 neu
gegenuber der US 5 859 385.

Aus der Druckschrift EP 0 296 333 B1 ist eine Vorrichtung zur Warmebehandlung
von Schrumpfschlauchen bekannt. Die Vorrichtung der EP 0 296 333 B1 weist ein
Werkzeug mit zwei zangenartigen Halften und einem Heil3luftgeblase auf (vgl. Fi-

guren 6 bis 8).

Ubereinstimmend mit dem Merkmal M4.1 des Patentanspruchs 1 weist die
EP 0 296 333 B1 eine aus zwei Halften bestehende zangenartige Warmekammer
auf (vgl. Figur 6 und Anspruch 1). Teilweise Ubereinstimmend mit den Merkma-
len M5 und M5.1 des Patentanspruchs 1 werden gemaR EP 0 296 333 B1 beide
Halften der zangenartigen Warmekammer aufeinander zu bewegt und eine Ver-
netzung zwischen dem Schrumpfschlauch und der einen Kabelisolierung des Ka-

belbtindels durch Erwarmen herbeigefihrt (vgl. Anspruch 1).

Anders als der Gegenstand des Patentanspruchs 1 betrifft die EP 0 296 333 B1
nicht das Verbinden der Enden zweier Kabelstlicke mit jeweils einem elektrischen
Leiter und einen den Leiter umschlielBenden Isoliermantel gemaf der gattungsbil-
denen Merkmale M1 und M1.1, sondern das Abdichten eines Kabelbiindelendes
mit mehreren Kabelstrangen gegen eindringendes Wasser (vgl. Spalte 1, Zei-
len 31 bis 52 und Anspruch 1). GemalR EP 0296 333 B1 wird ein Schrumpf-
schlauch 5 mit thermoplastischem Innenkleber 6 tber die Kabelstrange angeord-
net (vgl. Spalte 5, Zeilen 9 bis 11) und der Zwischenraum zwischen den Kabel-

strangen mit einem Schmelzkleber geflillt (vgl. Figuren 1 bis 3).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gilt somit als neu gegeniber der Druck-
schrift EP 0 296 333 B1.
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Die restlichen im Verfahren befindlichen Druckschriften betreffen Teilaspekte des
Verfahrens nach Patentanspruch 1. Keine der anderen Druckschriften weist die
Verfahrensmerkmale M4 bis M5.1 auf, wonach eine gemafR den Merkmalen M2

und M3 bereitgestellte Hilse mit den Kabelenden in ein Werkzeug eingelegt wird.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gilt somit als neu.

b) Der Senat sieht die Druckschrift US 5 859 385 als nachstliegenden Stand der
Technik. Ausgehend von dem Verfahren wie es die US 5 859 385 beschreibt, hat
der Fachmann keinen Anlass, eine Hulse aus Gummi vorzusehen und dies mit
den beiden Isolierménteln aus Gummi durch Vulkanisation zu verbinden, denn die
US 5 859 385 verwendet ein gummiartiges Polymer (vgl. Anspruch 1 i. V. m. An-
spruch 3) nur fir eine Klebeschicht, welche auf der Innenseite des Schrumpf-
schlauchs (vgl. Anspruch 1) aufgetragen ist. Weder der Schrumpfschlauch, noch

die Isoliermantel der US 5 859 385 sind ganz oder teilweise aus Gummi.

Nach Kenntnis des Senats wird Vulkanisation aber kaum zum Verbinden von Tei-
len eingesetzt, sondern in der Regel zum Aufbereiten einzelner unvulkaniserter
Teile. Als einziges Beispiel der Verbindung vulkanisierter Teile ist dem Senat die
Runderneuerung von Reifen bekannt, wobei auch dort nur die Karkasse vor der
Verbindung vulkanisiert ist, das Profil aber unvulkanisiert. Zur Verbindung von Ka-
beln mit Hilfe einer Hiilse zeigt der Stand der Technik ausschlie3lich Verbindungen

mit einem Kleber.

Der Erfinder hat nach Uberzeugung des Senats erkannt, dass die Verbindung
zweier Kabelenden zwischen einer ein Gummimaterial aufweisenden Hulse und
Isolierméanteln aus Gummi mittels Vulkanisation verfahrensgemaf ohne zusatzli-
chen Kleber durch Einlegen in eine Hélfte eines Werkzeugs mit einer passenden
Einbauchung und anschlieenden Herbeifihren der Vernetzung in einem ge-
schlossenen Zustand des Werkzeugs verbessert werden kann. Dafur gab es im

Stand der Technik keine Anregung.
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Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht somit auch auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit des Fachmanns.

7. Der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 8 ist (a) neu (8 3
PatG) und beruht (b) auf einer erfinderischen Tatigkeit (8 4 PatG).

a) Aus der Druckschrift DE 21 24 868 A ist eine Vorrichtung zum Verbinden von
Rohren durch Léten, Schweil3en oder Kleben bekannt (Seite 1, erster Absatz). Die
Vorrichtung aus DE 21 24 868 A ist zangenartig und weist zwei Halften 40 mit Hei-
zungen 53 auf, die durch Heizwiderstande 54 gebildet werden (Figur 3; Seite 5,
Zeilen 5 bis 13). Sie weist einen Ofen 20 auf, der aus genau dem komplementéren
Umriss der zu verbindenden Rohre gebildet wird (vgl. Anspruch 5). Der Umriss
wird durch einen halbkreisformigen Kern 68 festgelegt, der in der Halbform 40 16s-
bar befestigt ist (vgl. Seite 4, Zeilen 1 bis 8 i. V. m. Figur 4). Das Werkzeug der
DE 21 24 868 A bewirkt ein Schmelzen oder Polymerisieren eines Verbindungs-

werkstoffs zwischen den Rohrelementen (vgl. Seite 7, Zeilen 24 bis 29).

Damit ist mit den Worten des Patentanspruchs 8 bekannt:

N1 Werkzeug zum Durchifiihren des Verfahrens nach An-
spraeh-1, beinhaltend folgende Merkmale:

N2 - Das Werkzeug umfasst zwei aufeinander zu bewegbare
Halften (dort: zwei Halbformen 40 der Zange, vgl.
DE 21 24 868 A, Fig. 3), von denen jede derart mit einer
Einbauchung ausgebildet ist, dass bei einander dicht ge-
genuberliegenden Halften die beiden Einbauchungen ei-
ne beide Halften durchdringende Hohlung bilden (dort:
Ofen 20),



N3

N4

N5
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- die Einbauchungen sind in auswechselbaren Formge-
senken ausgebildet (vgl. DE 21 24 868 A, Seite 6, Zei-
len 1 bis 8 i. V. m. Figur 4), se-dass-das-Werkzeug-an-uh-
hiedlicl : hai I
kann, und
- die beiden Halften umfassen Mittel, mit-denren-zwischen
derHilse—auf-dereinen-Seite—und-den—umschlossenen
" Ibereict ‘ d I o I
isation_herbeifihrbarist
wobei die Mittel je Hélfte ein elektrisches Heizelement
(vgl. DE 21 24 868 A, Figur 3), fur ein Erwarmen der Hul-
se in einem vorgebbaren Temperaturbereich tber eine
vorgebbare Erwarmungsdauer umfassen (vgl.
DE 21 24 868 A, Seite 7, Zeilen 29 bis 35, wonach eine
thermostatische Sonde zum Regeln der Temperatur vor-

gesehen ist).
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Dem Werkzeug der DE 21 24 868 A fehlen Einbauchungen, die ausgebildet sind,
um die nach den Merkmalen M2 und M3 des Patentanspruchs 1 in Bezug auf die
Isoliermantel positionierte Hilse mit den elektrisch verbundenen Leitern aufzuneh-
men und im Uberlappungsbereich der Hillse mit den Isoliermanteln eine Vulkani-
sation herbeizufiihren. Somit sind das Merkmal N3 nicht, und die Merkmale N1,
N4 und N5 nur teilweise aus der Druckschrift DE 21 24 868 A entnehmbar.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 8 gilt somit als neu gegeniber der Druck-
schrift DE 21 24 868 A.

Die anderen im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen ferner ab. Sie zeigen
nur Teilaspekte, wobei die DE 1926 790 B2, DE 690 88 74 U, US 58 59 385 A,
DE 2 719 851 C3 und GB 2 039 654 A nicht einmal ein Werkzeug betreffen. Ledig-
lich die EP 0 296 333 B1 beschreibt u. a. ein Werkzeug, jedoch fehlen dem Werk-
zeug der EP 0 296 333 B1 elektrische Heizelemente in beiden Halften, da dort ei-

ne Erwarmung durch ein Hei3luftgeblase erzeugt wird (siehe Ziffer 6.a)).

b) Bei der Aufgabe ein Werkzeug zum Verbinden zweier Kabelenden und Vulkani-
sieren der beiden Isolierméntel aus Gummi mit der Hilse aus Gummi zu schaffen,
hatte der Fachmann keine Veranlassung die DE 21 24 868 A zu betrachten, da die
in der DE 21 24 868 A offenbarte Vorrichtung Rohre und nicht die Isolierméantel
zweier Kabelenden mit einer Gummihilse miteinander verbindet. Die
DE 21 24 868 A ist gattungsfremd und die darin beschriebene Vorrichtung zur
Durchfuhrung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 nicht geeignet. Der Fach-
mann hatte die DE 21 24 868 A schon deshalb nicht in Betracht gezogen, weil die
beiden zu verbindenden Rohre aneinander angrenzen (vgl. Seite 3, Zeilen 13 bis
25). Im Gegensatz dazu vulkanisiert das Werkzeug gemaf Patentanspruch 8 je-
weils die beiden Isolierméntel, die durch die elektrische Verbindungsstelle vonei-
nander getrennt sind und nicht aneinander angrenzen. Hierzu die Vorrichtung der

DE 21 24 868 A umzukonstruieren und Einbauchungen gemal Merkmal N3, wel-
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che auch geeignet sein mussen, unregelmaRige Verbindungsstellen aufzuneh-

men, konnte sich dem Fachmann nicht anbieten.

Vielmehr war nach Uberzeugung des Senats eine erfinderische Tatigkeit erforder-
lich, die fur Rohrverbindungen geeignete Vorrichtung der DE 21 24 868 A gedank-
lich zu verlassen und ein Werkzeug mit Einbauchungen gemalR Patentanspruch 8
zu schaffen, das Uberwiegend aus Gummi bestehende Kabelisolierungen mit einer

Gummihilse durch Vulkanisieren verbinden kann.

Auch aus dem weiteren von der Prufungsstelle ermittelten Stand der Technik er-
hielt der Fachmann keine Anregung, das Werkzeug mit den Merkmalen des Pa-

tentanspruchs 8 vorzusehen.

8. Mit dem Patentanspruch 1 haben auch die auf diesen riickbezogenen Unteran-
spruche 2 bis 7 Bestand und mit dem Patentanspruch 8 ebenso die auf den Pa-
tentanspruch 8 riickbezogenen Unteranspriche 9 bis 11, die jeweils vorteilhafte
Weiterbildungen der sie tragenden Anspriche betreffen; ebenso hat der auf ein
Set nach Patentanspruch 8 bis 11 gerichtete Patentanspruch 12 Bestand.

9. Es bleibt anzumerken, dass der Anmelder zu Recht eine Verletzung seines An-
spruchs auf rechtliches Gehér (Art. 103 Abs. 1 GG, 848 Satz2 i.V.m. 8§43
Abs. 3 Satz 2 PatG) rigt. Danach sind dem Anmelder die Umstande, auf die die
Zurickweisung der Patentanmeldung gegrindet werden soll, vorher mitzuteilen
und ihm Gelegenheit zu geben, sich innerhalb einer bestimmten Frist zu aul3ern.
Dies ist in Bezug auf den von der Prifungsstelle in dem angefochtenen Beschluss
angenommenen Zurlickweisungsgrund der mangelnden erfinderischen Tatigkeit
(81 Abs. 1i.V. m. §4 PatG) des Verfahrens gemal3 dem der Entscheidung zu-
grundeliegenden Patentanspruch 1 nicht geschehen. In dem Prifungsbescheid
vom 29. Januar 2009 wurde das Verfahren gemaR urspringlichen Patentan-
spruch 1 unter Verweis auf die Entgegenhaltungen 1 (DE 19 26 790 B2) und 3
(US 58 59 385 A) sowie das Werkzeug gemalf3 urspriinglichen Patentanspruch 11
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unter Verweis auf die Entgegenhaltung 6 (EP 02 96 333 B1) mangels Neuheit als
nicht patentfahig (81 Abs. 1 i. V. m. 8 3 PatG) beanstandet. Mit Eingabe vom
9. Juni 2009 hat der Anmelder einen geanderten Patentanspruch 1 eingereicht, in
dem der urspriingliche Anspruch 1 mit Merkmalen des urspringlichen An-
spruchs 11 kombiniert worden ist. Dass dieser geanderte Verfahrensanspruch
nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhen soll, ist dem Anmelder vor der Be-
schlussfassung nicht in einem weiteren Bescheid oder einer Anhérung mitgeteilt
worden und folglich hatte er auch keine Gelegenheit bekommen, sich zu diesem
neuen rechtlichen Umstand zu &uf3ern. Insoweit geniigen auch die Ausfiihrungen
in dem Prufungsbescheid vom 29. Januar 2009, auf die sich der Prifer beruft,
nicht dem Anspruch auf rechtliches Gehor. Dort ist dargelegt, dass das Werkzeug
gemal Anspruch 6 der Entgegenhaltung 6 zeige, dass mit diesem Werkzeug
(dem nach urspriinglichen Patentanspruch 11) ohne Weiteres auch Hulsen aus
vernetzbaren Werkstoff verarbeitet werden konnten. Diese Argumentation ist je-
doch nur auf das Set nach urspringlichen Patentanspruch 20 (Set umfassend das
Werkzeug nach einem der Anspriche 11 bis 19 sowie wenigstens eine Hilse und
eines der Kabelstiicke) bezogen, dessen Gegenstand aus dem genannten Grund
als nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhend beanstandet wurde. Auf den vom
Anmelder daraufhin eingereichten geanderten Verfahrensanspruch 1 mit seiner
konkreten Merkmalskombination aus den urspringlichen Patentansprichen 1 und
11 ist sie weder bezogen noch ohne Weiteres tbertragbar und daher auch nicht

geeignet, das rechtliche Gehdor des Anmelders zu wahren.

Von einer Zurlckverweisung der Sache an das Patentamt wegen des Gehorsver-
stol3es (8 79 Abs. 3 Nr. 3 PatG) hat der Senat in Anbetracht der Entscheidungsrei-
fe der Sache nach mundlicher Verhandlung aus Griinden der Verfahrensékonomie
abgesehen. Auch eine Ruckzahlung der Beschwerdegebthr war nicht veranlasst
(8 80 Abs. 3 PatG), da die Verletzung des rechtlichen Gehdrs fir die Einlegung
der Beschwerde nicht urséachlich war. Wie in der mundlichen Verhandlung erdrtert,
hat die Prifungsstelle in Bezug auf den dem angefochtenen Beschluss zugrunde-

liegenden Patentanspruch 1 zu Recht den Zuriickweisungsgrund der mangelnden
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erfinderischen Tatigkeit bejaht, wére die Entscheidung daher auch bei Gewahrung
ausreichenden Gehors nicht anders ausgefallen und héatte sich folglich die Be-

schwerde des Anmelders nicht ertbrigt.

Dr. Hartung Kirschneck Dr. Scholz Bieringer
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