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Sachverhalt und Antrage

C3529.D

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der
der Einspruch gegen das europaische Patent Nr. 1 283 765
zuruckgewiesen worden ist, hat die Einsprechende, im

folgenden Beschwerdefihrerin, Beschwerde eingelegt.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragten, unter
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, das Patent in
gedndertem Unfang auf der Basis des wahrend der
mandlichen Verhandlung als endgultigen Hauptantrag

eingereichten Anspruchssatzes aufrechtzuerhalten.

Der Anspruch 1 gemall endgultigem Hauptantrag lautet, mit
einer seitens der Kammer eingefiugten Merkmalsbezeichnung,

wie folgt:

a) Vorrichtung zum veredelnden Bearbeiten, insbesondere
zum Schneiden oder Stanzen von bedrucktem Karton,
Kartonverpackungen, Wellpappe, Papier o. dgl.
bogenformigen Substraten (2), mittels eines
Rotationsstanzvorganges,

b) bei dem das Substrat (2) in Vorschubrichtung (A)
zwischen zweil rotierende Bearbeitungswalzen (4,5)

einfuhrbar ist und

c) beim Durchlaufen durch im Arbeitsspalt (6) wirksame

Werkzeugteile (7,8) seine Bearbeitung erfahrt, indem
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d) das Substrat (2) iIn zumindest ein Abfallteil (19) und
wenigstens ein Gutteil aufgeteilt wird, wobei

e) eine Bearbeitungswalze (4) mit zumindest einem
Greifer (9) fur eilnen registergerechten Transport des
bogenformigen Substrates (2) versehen ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

) Mittel zum Spreizen und Trennen des Gutteils vom
Abfallteil (19) am abgabeseitigen Ende des

Arbeitsspaltes des vorgesehen sind und

g) dass der Greifer (9) als ein Teil der Mittel nach dem
Bearbeitungsvorgang das Abfallteil (19) festhalt und
vom Arbeitsspalt (6) entfernt, und

h) dass als ein weiterer Teil der Mittel am
abgabeseitigen Ende des Arbeitsspaltes (6) ein Tisch

(23) vorgesehen ist,

1) der an seinem Aufnahmeende (21) gemeinsam mit der
unteren Bearbeitungswalze (4) einen Durchtrittsspalt
(28) fur den Durchtritt des durch die Bearbeitung
entstandenen, fest im Greifer (9) gehaltenen
Abfallteils (19) begrenzt.

Das Merkmal 1) wird entsprechend dem jeweiligen
unterschiedlichen technischen Zusammenhang im folgenden
in zwei Merkmale 11) und 12) aufgeteilt.

Nach dem Merkmal
11) begrenzt der Tisch an seinem Aufnahmeende (21)

gemeinsam mit der unteren Bearbeitungswalze (4)
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einen Durchtrittsspalt (28) fur den Durchtritt des
durch die Bearbeitung entstandenen Abfallteils (19)

und nach dem Merkmal

12) wird das Abfallteil (19) fest im Greifer gehalten.

In der vorliegenden Entscheidung wird auf die iIn der
angefochtenen Entscheidung bericksichtigte

Entgegenhaltung

D1 DE-A-198 41 834

Bezug genommen.

Mit der angefochtenen Entscheidung wurde der Einspruch
zuriuckgewiesen. Danach sei der Gegenstand des

Anspruchs 1 nicht unzuldssig erweitert, die beanspruchte
Erfindung ausfuhrbar und gegeniber der Vorrichtung nach
D1 neu und beruhe, ausgehend von dieser bekannten
Vorrichtung als nachstkommenden Stand der Technik, unter
Berucksichtigung des allgemeinen Fachwissens auch auf
einer erfinderischen Tatigkeit.

Das Vorbringen beider Parteien richtete sich in der
mundlichen Verhandlung vor der Kammer, wie auch das
schriftliche Vorbringen, zunachst auf die Vorrichtung
nach dem Anspruch 1 geméfl} ursprunglichem Hauptantrag
(erteilte Fassung) und nach der Anspruchsanderung
wahrend der mindlichen Verhandlung auf den geltenden
Anspruch 1. Bezuglich dieses Anspruchsgegenstandes
wurden seitens beider Parteien ausschlie3lich Argumente
betreffend die erfinderische Tatigkeit vorgebracht. Die

Beschwerdefiuhrerin hat von der ihr von der Kammer, im
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Hinblick auf das Einreichen des mit "endgulter
Hauptantrag' bezeichneten neuen Anspruchssatzes,
angebotenen Moglichkeit einer Unterbrechung der
mundlichen Verhandlung zum Studium dieses Antrags keinen
Gebrauch gemacht. Die Beschwerdefihrerin hat weiter
keinen Einwand gegenuber den diesem Antrag
zugrundeliegenden Anderungen gemacht.

Nach Auffassung der Beschwerdefihrerin stehe einer
Prufung der erfinderischen Tatigkeit ausgehend von der
Vorrichtung nach der Entgegenhaltung D1 als
nachstkommenden Stand der Technik nichts entgegen. Die
in D1 offenbarte Vorrichtung fihre in naheliegender
Weise zu derjenigen nach dem Anspruch 1. Es sei namlich,
um die Baulange der bekannten Vorrichtung zu verkirzen
bzw. deren Aufbau kompakter zu machen, offensichtlich,
dass dazu der Durchmesser der abfuhrenden Walze
verkleinert werden konne, um diese Walze naher an den
Arbeitsspalt heranzuricken. Sollte die Baulange der
Vorrichtung dann, bspw. im Hinblick auf einen eine
besonders kompakte Vorrichtung erfordernden
Anwendungsfall, immer noch zu grof3 sein, sei es
naheliegend die abfuhrende Walze durch einen Tisch zu
ersetzen. Es sei offensichtlich, dass dessen dem
Arbeitsspalt zugewandtes Aufnahmeende dann noch ndher an
den Arbeitsspalt herangeriuckt werden koénne, als dies bei
der Verwendung einer abfuhrenden Walze moglich sei.

Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin hatte der
Fachmann die Vorrichtung nach der Entgegenhaltung D1 im
Zusammenhang mit einer Weiterbildung einer Vorrichtung
der 1m vorliegenden Anspruch 1 definierten Art nicht
bericksichtigt. Beide Vorrichtungen unterschieden sich

namlich grundlegend hinsichtlich ihres konstruktiven
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Aufbaus wie auch ihrer Wirkung. Wahrend die Vorrichtung
nach dem vorliegenden Anspruch 1 zumindest einen Greifer
fur den registergerechten Transport des Substrats
aufweise, der gleichzeitig als Teil der Mittel zum
Spreizen und Trennen nach dem Bearbeitungsvorgang das
Abfallteil festhalte und vom Arbeitsspalt entferne,
werde bei der Vorrichtung nach D1 das Gutteil Uber die
abfuhrende Walze vom Abfallteil getrennt. Der Fachmann
wirde betreffend die Aus- bzw. Weilterbildung einer
Vorrichtung, die, entsprechend derjenigen nach dem
vorliegenden Anspruch 1, keine abfiuhrende Walze aufweist,
die Vorrichtung nach D1 nicht bericksichtigen. Fir diese
Art von Vorrichtung sei namlich zum Trennen des Gutteils
vom Abfallteil der Einsatz einer abfuhrenden Walze

unerlasslich.

Aus diesem Grunde konne selbst dann, wenn die
Vorrichtung nach D1 bei der Priufung der erfinderischen
Tatigkeit bericksichtigt werde, die bekannte Vorrichtung
nicht als in naheliegender Weise zu der Vorrichtung nach
dem vorliegenden Anspruch 1 fihrend erachtet werden. Der
Fachmann werde ausgehend von D1, bspw. In seinem Bemihen
diese Vorrichtung kompakter auszubilden, dies unter
Beibehaltung des grundlegenden Aufbaus der bekannten
Vorrichtung tun. Es konne folglich der Durchmesser der
abfiuhrenden Walze, abhangig von der Lange des Gutteils,
ggfs. reduziert werden, um diese Walze naher an das
abgabeseitige Ende des Arbeitsspalts heranzufiuhren. Ein
Wegfall der abfuhrenden Walze lage hingegen aul3erhalb
einer Weiterbildung der bekannten Vorrichtung mit dem
Ziel diese kompakter auszubilden. Ein derartiger Schritt
wirde vielmehr zu einer Umgestaltung der bekannten
Vorrichtung fuhren, fur die es keinerlei Hinweils oder

Veranlassung gebe.

C3529.D
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In der Anlage zu der auf den 3. Dezember 2009 datierten
Ladung zur mindlichen Verhandlung wies die Kammer auf im
Hinblick auf den Anspruch 1 gemall damaligen Hauptantrag
(erteilte Fassung) zu eroérternde Fragen der unzulassigen
Erweiterung des Anspruchs 1, der Ausfuhrbarkeit und der
Neuheit, sowie auf bei der Prifung der erfinderischen
Tatigkeit zu bericksichtigende Aspekte, hin.

Die mundliche Verhandlung vor der Kammer fand am
18. Marz 2010 statt.

Entscheidungsgrinde

1.

1.1

C3529.D

Anspruch 1 gemdl3 endgultigem Hauptantrag

Anspruchséanderung

Der Anspruch 1 gemall endgultigem Hauptantrag ist
gegenidber dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung durch
Aufnahme der Merkmale g), h), 11) und 12) geéndert

worden.

Durch die Merkmale g) und 12) wird die Zugehorigkeit des
Greifers zu dem Mittel zum Spreizen und Trennen nach dem
Merkmal f) definiert, sowie dessen Wirkung In diesem
Zusammenhang, gemald der der Greifer das Abfallteil
festhalt und vom Arbeitsspalt entfernt.

Durch die Merkmale h) und 12) wird definiert, dass als
ein weiterer Teil der Mittel zum Spreizen und Trennen
nach dem Merkmal f) ein Tisch vorgesehen ist, der an

seinem Aufnahmeende gemeinsam mit der unteren
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1.1.2

1.2
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Bearbeitungswalze einen Durchtrittsspalt fir den
Durchtritt des durch die Bearbeitung entstandenen, nach
dem Merkmal 12) fest im Greifer gehaltenen Abfallteils
begrenzt.

Die Merkmale g) und 12) sind teilweise auf das
zusatzliche Merkmal des Anspruchs 2 iIn der erteilten
Fassung zuruckzufuhren. Weiterhin sind die Merkmale g),
h), 11) und 12) der Beschreibung der Anmeldung iIn der
ursprunglich eingereichten Fassung zu entnehmen (vgl.

den die Seiten 7 und 8 uUbergreifenden Absatz).

Der gednderte Anspruch 1 erfullt somit die Erfordernisse
des Artikels 123(2) EPU. Da dieser Anspruch 1 gegeniber
dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung durch das
Hinzufigen der Merkmale g), h), 1l1) und 12) beschrankt
worden ist, erfullt er auch das Erfordernis des

Artikels 123(3) EPU.

Ein Klarheitsmangel wurde beziglich der Anspruchs-
anderungen nicht erhoben. FUr die Kammer ist ein auf die
Anderung des Anspruchs 1 zuriuckzufihrender
Klarheitsmangel nicht ersichtlich.

Gegenstand des Anspruchs 1

Der Gegenstand des Anspruchs 1 betrifft eine Vorrichtung
zum veredelnden Bearbeiten, insbesondere zum Schneiden
oder Stanzen von bedrucktem Karton, Kartonverpackungen,
Wellpappe, Papier o. dgl. bogenformigen Substraten,
mittels eines Rotationsstanzvorganges.
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1.2.1 Mit dieser Vorrichtung kann ein Substrat beim
Durchlaufen eines Arbeitsspalts bearbeitet werden,
wodurch es In ein Abfallteil und wenigstens ein Gutteil
aufgeteilt wird (Merkmale a) - e)).

Die Vorrichtung weist ferner Mittel zum Spreizen und
Trennen des Gutteils vom Abfallteil am abgabeseitigen
Ende des Arbeitsspalts auf (Merkmale ) - h), il), 12)).

1.2.2 Die Vorrichtung ist mit einer Bearbeitungswalze mit
zumindest einem Greifer fiUr einen registergerechten
Transport des bogenférmigen Substrates versehen
(Merkmal e)).

Durch diesen Greifer, der ein Teil der Mittel zum
Spreizen und Trennen des Gutteils vom Abfallteil ist,
wird nach dem Bearbeitungsvorgang das Abfallteil im
Greifer festgehalten und vom Arbeitsspalt entfernt
(Merkmale ), g) und i2)).

Der nach dem Anspruch 1 an der Bearbeitungswalze
vorgesehene, zumindest eine Greifer hat folglich
zunachst die Funktion, das bogenformige Substrat
registergerecht zu transportieren (Merkmal e)) und
anschliessend das Abfallteil fest zu halten und vom
Arbeitsplatz zu entfernen (Merkmale g) und 12)).

Hinsichtlich der Ausbildung und Wirkung des Greifers
ergibt sich aus der jetzt vorliegenden Definition des
Merkmals i2), nach der das Abfallteil fest im Greifer
gehalten wird, dass der Greifer Elemente zum -
beidseitigen - Fassen des Substrats, beziehungsweise des
von diesem nach der Bearbeitung verbleibenden
Abfallteils, aufweist.

C3529.D
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Hinsichtlich der Ausbildung des Greifers erachtet die
Kammer aufgrund dieser Definition des geltenden
Anspruchs 1 die Auffassung der Beschwerdegegnerin als
zutreffend, nach der sich der Greifer bspw. grundlegend
von einem Sauggreifer unterscheidet, der einseitig auf
ein Substrat mittels Saugluft einwirkt und der das

Substrat somit nicht beidseitig zu fassen vermag.

Die o.g. weiter spezifizierte Definition bezuglich der
Ausbildung und Wirkung des Greifers beriucksichtigend ist
die, ausgehend von dem erteilten Anspruch 1 getroffene,
Auffassung der Einspruchsabteilung hinfallig, gemdl der
Sauggreifer als Greifer im Sinne des Streitpatents
anzusehen seien (angefochtene Entscheidung, Grinde,

Nr. 2.5).

Entsprechend den Merkmalen h) und il) ist als weiterer
Teil der Mittel zum Spreizen und Trennen entsprechend

dem Merkmal f) ein Tisch vorgesehen.

Betreffend die Wirkung der Mittel zum Spreizen und
Trennen des Gutteils vom Abfallteil nach der Vorrichtung
gemélR Anspruch 1 erachtet die Kammer die, seitens der
Beschwerdefihrerin nicht bestrittene, Auffassung der
Beschwerdegegnerin als zutreffend.

Danach wird nach dem Aufteilen des Substrats
entsprechend dem Merkmal d) der als Abfallteil
verbleibende Teil des Substrats, wie zuvor das Substrat
selbst, weiterhin von dem Greifer fest an der
Bearbeitungswalze gehalten und folglich mit dieser vom
Arbeitsspalt entfernt (Merkmale e) - g), 12)).
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Das nach der Bearbeitung zundchst am Abfallteil noch
verbliebene Gutteil folgt dabeil der Bewegung des
Abfallteils nicht vollstandig, weil es, Im Gegensatz zu
diesem, nicht mehr von dem Greifer festgehalten wird. Es
kann sich vielmehr mit seinem aus dem Arbeitsspalt
austretenden vorderen Ende von dem als Abfallteil
verbleibenden Teil des Substrats abspreizen. Zu dieser
Relativbewegung des Gutteils gegenuber dem Abfallteil
tragt zum einen bei, dass das Gutteil, wie auch das
Abfallteil, infolge des Zusammenwirkens mit der
Bearbeitungswalze verformt und damit vorgespannt wird.
Zum anderen tragt dazu bei, dass das Gutteil, im
Gegensatz zu dem Abfallteil, nicht mehr Uber den Greifer
an der Bearbeitungswalze gehalten wird. Das Gutteil ist
somit, aufgrund seiner Elastizitat, in der Lage sich
durch elastische Ruckverformung aus seiner, aufgrund
seiner fruheren Anlage am AufRenumfang der
Bearbeitungswalze vorgegebenen, Verformung zu ldsen und

damit gegenuber dem Abfallteil abzuspreizen.

Das Abfallteil ist an einer derartigen Ruckverformung
dadurch gehindert, dass es entsprechend den Merkmalen g)
und 12) weiterhin fest im Greifer gehalten wird.

Die sich aufgrund der o.g. Zusammenhange ergebende
Relativbewegung des vorderen Endes des Gutteils
gegenuber dem Abfallteil fuhrt aufgrund der Anordnung
und Ausbildung des Tisches als einem weiteren Teil der
Mittel zum Spreizen und Trennen nach dem Merkmal T)
entsprechend den Merkmalen h) und i1l1l) dazu, dass das
Gutteil von dem Abfallteil weiter gespreizt und getrennt

wird.
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Bedeutung des Ausdrucks '‘am abgabeseitigen Ende des
Arbeitsspalts™ 1m Merkmal T)

Aufgrund der o.g. jetzt aufgenommenen Merkmale, nach
denen der Greifer ein Teil der Mittel zum Spreizen und
Trennen ist (Merkmale g) und 12) und des Merkmals e),
nach dem der Greifer an der Bearbeitungswalze vorgesehen
iIst, ergibt sich, dass, Im Gegensatz zu der seitens der
Beschwerdefiuhrerin im Hinblick auf den Anspruch 1 in der
erteilten Fassung vertretenen Auffassung, der Ausdruck
"am abgabeseitigen Ende des Arbeitsspalts’™ des

Merkmals ) nicht die Lageanordnung der Mittel zum
Spreizen und Trennen betreffen kann, da diese, soweit
sie durch den Greifer gebildet werden, keine feste Lage
haben sondern mit der Bearbeitungswalze (vgl. Merkmal e))
bewegbar sind. Der Ausdruck 'am abgabeseitigen Ende des
Arbeitsspalts™ des Merkmals ) kann somit, wie aus dem
obenstehenden ersichtlich (vgl. Abschnitt 1.2.3) nur so
verstanden werden, dass er lediglich die Stelle
definiert an der die Wirkung der Mittel nach dem

Merkmal f) eintritt.

Einspruchsgrund unzulassiger Erweiterung (Artikel 100 c)
EPU)

Bei der im Hinblick auf den Anspruch 1 gemal
ursprunglichem Hauptantrag (erteilte Fassung) iIn der
mundlichen Verhandlung vor der Kammer ausfuhrlich
erdrterten Frage der unzulassigen Erweiterung dieses
Anspruchs 1 war das Verstandnis des kennzeichnenden
Merkmals ) und, davon ausgehend, eine diesem Verstand-
nis entsprechende Offenbarung der Anmeldung in der
ursprunglich eingereichten Fassung von ausschlaggebender
Bedeutung.
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Betreffend das Verstandnis des Merkmals f) vertrat die
Beschwerdefuhrerin die Auffassung, dass der Ausdruck 'am
abgabeseitigen Ende des Arbeitsspaltes™ den Einbauort,
namlich das abgabeseitige Ende des Arbeitsspaltes, fur
das im Merkmal ) genannte Mittel definiere und, dass
eine diesbeziugliche Offenbarung der Anmeldung in der
ursprunglich eingereichten Fassung nicht zu entnehmen

sei.

Die Beschwerdegegnerin vertrat hinsichtlich der
Bedeutung dieses Ausdrucks die Auffassung, dass damit,
Ubereinstimmend mit der Beschreibung der Anmeldung iIn
der urspriunglich eingereichten Fassung (Seite 8,

Zeilen 3-5), die Stelle definiert werde, an der die iIm
Merkmal ) definierte Wirkung des Spreizens und Trennens

des Gutteils vom Abfallteil erfolge.

Da durch die Merkmale g) und 12) im jetzt geltenden
Anspruch 1 genauer definiert ist, dass der Greifer Teil
der Mittel zum Spreizen und Trennen ist, ergibt sich
nunmehr eindeutig, dass, da der Greifer mit der
Bearbeitungswalze drehbar angeordnet ist, sich der
Ausdruck "am abgabeseitigen Ende des Arbeitsspaltes’™ des
Merkmals ) nicht auf die Lageanordnung der Mittel
sondern auf die Stelle bezieht, in der die im Merkmal T)
definierte Wirkung des Spreizens und Trennens eintritt
(vgl. obigen Abschnitt 1.3.1).

Da eine derartige Wirkung in der ursprunglich
eingereichten Anmeldung offenbart ist (Seite 2, Zeile 54
- Seite 3, Zeile 2), die von der Beschwerdefihrerin
beziglich des Merkmals f) angesprochene Bedeutung

nunmehr aufgrund der Anspruchsdnderung ausgeschlossen
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iIst und ein weiterer Einwand betreffend eine unzulassige
Erweiterung des Anspruchs 1 nicht geltend gemacht worden
iIst, kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass der
Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPU nicht begriindet
ist.

Einspruchsgrund mangelnder Ausfiuhrbarkeit (Artikel 100 b)
EPU)

Die Frage der deutlichen und vollstandigen Offenbarung
der beanspruchten Erfindung ist in der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer ausfuhrlich im Hinblick auf
die Vorrichtung nach dem Anspruch 1 gemald dem
ursprunglichen Hauptantrag (erteilte Fassung) erortert

worden.

Ein wesentlicher Aspekt war auch in diesem Fall die
Bedeutung des Merkmals f), und zwar betreffend die Frage
der deutlichen und vollstandigen Offenbarung im Hinblick
darauf, welche Mittel tatsédchlich im Anspruch 1 fur die
in diesem Merkmal angegebene Wirkung, nach der das
Gutteil vom Abfallteil gespreizt und getrennt wird,
definiert sind.

In dem jetzt geltenden Anspruch 1 ist definiert, dass
die im Merkmal f) genannten Mittel zum Spreizen und
Trennen des Gutteils vom Abfallteil als einen Teil den
Greifer umfassen (Merkmale g) und 12)) und als weiteren
Teil einen am abgabeseitigen Ende des Arbeitsspalts
vorgesehenen Tisch (Merkmale h) und i11)).

Die Kammer ist der Auffassung, dass, iInsbesonders unter
Berucksichtigung der o.g., die Mittel zum Spreizen und

Trennen weiter definierenden, Merkmale die Beurteilung
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der angefochtenen Entscheidung (Grunde, Nr. 2.4), nach
der ein Ausfuhrungsbeispiel in der Beschreibung des
Streitpatentes, namlich dem Abschnitt [0017] offenbart
iIst, zutrifft.

Zu dem Argument der Beschwerdefuhrerin, nach der die
Einspruchsabteilung 1n threr Entscheidungsbegrindung
keine konkreten Angaben dariber gemacht habe, welche der
in dem Beschreibungsabschitt [0017] genannten Bauteile
als Mittel zum Spreizen und Trennen erachtet worden sind,
hat die Kammer in der Anlage zur Ladung vom 3. Dezember
2009 ausgefihrt, dass dieses Argument aufgrund der Kirze
des in Bezug genommenen Beschreibungsteils und dessen
Inhalt, nach dem das noch fest im Greifer gehaltene
Abfallteil in Richtung des Pfeils F mitgenommen wird und
bei F* in das Forderrohr gelangt und am abgabeseitigen
Ende des Arbeitsspaltes das als Gutteil verbleibende
Substrat Uber eine Spreizung vom Abfallteil getrennt

wird, als nicht gerechtfertigt angesehen werden koénne.

Nach Auffassung der Kammer gilt dies umso mehr im
Hinblick auf dem geltenden Anspruch 1, in dem, wie
ausgefuhrt, die Mittel zum Spreizen und Trennen Im
Hinblick auf thren strukturellen Aufbau (Greifer, Tisch)

weiter definiert worden sind.

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU, zu dem im
Hinblick auf die Vorrichtung nach dem geltenden

Anspruch 1 kein weiteres Argument vorgebracht worden ist,
ist folglich nicht begrindet.

C3529.D
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Entgegenhaltung D1

Die Entgegenhaltung D1 stellt den einzigen hinsichtlich
der Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 geltend
gemachten Stand der Technik dar.

Sie offenbart im Hinblick auf die Vorrichtung nach
diesem Anspruch 1 eine Vorrichtung zum veredelnden
Bearbeiten, insbesondere zum Schneiden oder Stanzen

von .. Papier o. dgl. bogenférmigen Substraten 4 (im
folgenden mit Bezugszeichen der D1), mittels eines
Rotationsstanzvorganges, bel der das Substrat 4 in
Vorschubrichtung zwischen zwei rotierende
Bearbeitungswalzen 2, 3a einfihrbar ist und beim
Durchlaufen durch im Arbeitsspalt wirksame Werkzeugteile
seine Bearbeitung erfahrt, indem das Substrat 4 in
zumindest ein Abfallteil 8 und wenigstens ein Gutteil
aufgeteilt wird, wobeil eine Bearbeitungswalze 2 mit
zumindest einem Saugoffnungen 11 fur einen
registergerechten Transport des bogenformigen

Substrates 4 aufweisenden Greifer versehen i1st, wobei
Mittel zum Trennen des Gutteils vom Abfallteil
vorgesehen sind (vgl. Spalte 3, Zeilen 28 — 60; Figur 2).

Die Mittel zum Trennen umfassen nach D1 die
Bearbeitungswalze 2 und eine mit dieser zusammenwirkende
abfiuhrende Walze 12, wobei die abfihrende Walze in einem
Abstand von dem abgabeseitigen Ende des Arbeitsspaltes
angeordnet 1ist.

Bei der Vorrichtung nach D1 wirken folglich die Mittel
zum Trennen iIn einem Abstand von dem abgabeseitigen Ende

des Arbeitsspalts.
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Das Trennen des Gutteils vom Abfallteil erfolgt dabei,
nachdem zun&chst das den Arbeitsspalt verlassende
Gutteil, gemall Ausfuhrungsbeispiel ein Briefhullenroh-
ling 4, sowie das Abfallteil 8, gemall Ausfiuhrungsbei-
spiel ein zur Ausbildung eines Fensters fihrendes
ausgeschnittenes Teil, gemeinsam mittels der Saugoff-
nungen der Bearbeirtungswalze 2 an diese angesaugt und
mit dieser weiter transportiert worden sind (Spalte 3,
Zeilen 52 — 60).

Dieser gemeinsame Transport des Gutteils und des
Abfallteils wird dann beendet, wenn das Gutteil in den
Bereich der Saugd6ffnungen der abfihrenden Walze 12
gelangt. Dort beginnt das Trennen des Gutteils vom
Abfallteil, indem einerseits das Gutteil an die
abfihrende Walze angesaugt und mit dieser weiter
transportiert wird, wahrend andererseits das Abfallteil
weiterhin an die Bearbeitungswalze angesaugt bleibt und

mit dieser abtransportiert wird.

Wie von der Beschwerdefuhrerin angemerkt, erfolgt bei
diesem Trennen des Gutteils vom Abfallteil kein Spreizen
im Sinne des Merkmals f) des geltenden Anspruchs 1, weil
Gutteil und Abfallteil bis zum Trennen gemeinsam mittels
der Saugo6ffnungen an der Bearbeitungswalze gehalten, und
damit an einer elastischen Ruckverformung (vgl. obigen
Abschnitt 1.2.3) gehindert werden.

Einspruchsgrund mangelnder Neuheit (Artikel 100 a) EPU)

Im Hinblick auf die Vorrichtung nach dem Anspruch 1
gemadll dem fruheren Hauptantrag (erteilte Fassung) machte
die Beschwerdefuhrerin mangelnde Neuheit gegenuber der

Vorrichtung nach D1 geltend. Dies wurde in der
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mundlichen Verhandlung vor der Kammer ausfuhrlich
erortert. Zusatzliche Argumente im Hinblick auf die
Neuheit der Vorrichtung nach dem jetzt geltenden
Anspruch 1 wurden nicht vorgebracht.

Die Kammer hatte beziglich der Vorrichtung nach dem
Anspruch 1 gemall dem friuheren Hauptantrag in der Anlage
zur Ladung (Abschnitt 6.3) ihre vorlaufige Auffassung
zum Ausdruck gebracht, nach der Ubereinstimmend mit der
angefochtenen Entscheidung die bei der Vorrichtung nach
D1 vorgesehenen Saugoffnungen dem bei der Vorrichtung
nach dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung vorhandenen
mindestens einem Greifer entsprachen. Diese Auffassung
kann im Hinblick auf die Definition des Greifers iIm
nunmehr geltenden Anspruch 1 nicht mehr aufrechterhalten
werden (vgl. obigen Abschnitt 1.2.2). Dies wurde in der

mundlichen Verhandlung auch nicht bestritten.

Der durch die Merkmale e), g) und 12) definierte Greifer
ist folglich derart, dass das Abfallteil im Greifer fest
gehalten werden kann (Merkmal 12), was fur die aus D1
bekannten Sauggreifer, die einseitig auf das Substrat,
das Gutteil und das Abfallteil einwirken, nicht zutrifft.
Die Entgegenhaltung D1 offenbart somit keinen Greifer im
Sinne der o.g. Merkmale des geltenden Anspruchs 1.

Die Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1
unterscheidet sich folglich von derjenigen nach D1 durch
die Merkmale e), g) und 12), gemall denen die Vorrichtung
einen Greifer aufweist, in dem das Abfallteil, als Teil
des friuheren Substrats, fest gehalten wird und der als
ein Teil der Mittel nach dem Merkmal f) das Abfallteil
von der Bearbeitungsstelle entfernt.
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Weiterhin unterscheidet sich die Vorrichtung nach dem
geltenden Anspruch 1 von derjenigen nach D1 durch die
Merkmale h) und 11), gemadll denen als ein weiterer Teil
der Mittel nach dem Merkmal f) am abgabeseitigen Ende
des Arbeitsspaltes ein Tisch vorgesehen ist, der an
seinem Aufnahmeende gemeinsam mit der unteren
Bearbeitungswalze einen Durchtrittsspalt fir den
Durchtritt des durch die Bearbeitung entstandenen
Abfallteils begrenzt.

SchlielB3lich unterscheidet sich die Vorrichtung nach dem
Anspruch 1 von derjenigen nach D1 durch das Merkmal T),
nach dem die Mittel zum Spreizen und Trennen des
Gutteils vom Abfallteil vorgesehen sind. Nach D1 erfolgt
lediglich ein Trennen des Gutteils vom Abfallteil (vgl.
obigen Abschnitt 4.3). Ein weiterer Unterschied
hinsichtlich des Merkmals f) ist darin zu sehen, dass
nach diesem Merkmal das Spreizen und Trennen am
abgabeseitigen Ende des Arbeitsspaltes erfolgt (vgl.
obigen Abschnitt 1.3.1). Wie ausgefuhrt (vgl. obigen
Abschnitt 4.2) wirken bei der Vorrichtung nach D1 die
Mittel zum Trennen des Gutteils vom Abfallteil im
Abstand vom abgabeseitigen Ende des Arbeitsspaltes.

Damit unterscheidet sich die Vorrichtung nach dem
geltenden Anspruch 1 von derjenigen nach D1 durch die
Merkmale e) - h), 11) und 12).

Die Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 ist
folglich neu im Sinne des Artikels 54 EPU gegeniiber
derjenigen nach D1.
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Weiterer, der Vorrichtung nach dem Anspruch 1 noch naher
kommender, Stand der Technik wurde nicht geltend gemacht
und i1st auch nicht ersichtlich.

6. Einspruchsgrund mangelnder erfinderischer Tatigkeit
(Artikel 100 a) EPU)

6.1 Nach der angefochtenen Entscheidung beruhe die
Vorrichtung nach dem Anspruch 1 gemall friherem
Hauptantrag (erteilte Fassung) ausgehend von der
Entgegenhaltung D1, unter weiterer Berucksichtigung des
allgemeinen Fachwissens bzw. weiterer, im
Beschwerdeverfahren nicht mehr herangezogener

Entgegenhaltungen, auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Nach Auffassung der Kammer trifft dieses Ergebnis
insbesonders fur die Vorrichtung nach dem jetzt

geltenden Anspruch 1 zu.

6.2 In der mundlichen Verhandlung vor der Kammer wurde die
erfinderische Tatigkeit ausfuhrlich zunachst bezuglich
des Anspruchs 1 gemald urspringlichem Hauptantrag
(erteilte Fassung) und nach der Anspruchsanderung
hinsichtlich des Anspruchs 1 in der geltenden Fassung

erortert.

6.2.1 Im Hinblick auf beide Fassungen der Anspriche 1 wurde
jeweils die Argumentationslinie der Beschwerdefihrerin
erortert, nach der die Vorrichtung nach dem Anspruch 1,
ausgehend von D1 als nachstkommenden Stand der Technik
unter weiterer Berucksichtigung des allgemeinen

Fachwissens, als naheliegend zu erachten sel.

C3529.D
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Die Beschwerdegegnerin widersprach dieser Auffassung und
vertrat in einer weiteren Argumentationslinie die
Auffassung, dass, aufgrund grundlegender konstruktiver
und funktioneller Merkmale, durch die sich die
Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 von derjenigen
nach D1 unterscheide, der Fachmann die Vorrichtung nach
D1 nicht als Ausgangspunkt fur eine Weiterentwicklung
gewahlt hatte.

Erste Argumentationslinie: Entgegenhaltung D1 nicht als

nachstkommender Stand der Technik zu bericksichtigen

Die Kammer teilt im Hinblick auf den geltenden

Anspruch 1 die Auffassung der Beschwerdegegnerin, nach
der der Fachmann im Hinblick auf eine Vorrichtung der im
Anspruch 1 definierten Art die Vorrichtung nach der
Entgegenhaltung D1 infolge grundlegender Unterschiede
hinsichtlich des Aufbaus und der Wirkungsweise zwischen

den beiden Vorrichtungen nicht beriucksichtigt hatte.

Ein erster grundlegender Unterschied besteht nach
Auffassung der Kammer in der unterschiedlichen Art in
der jeweils das Substrat und nach dessen Aufteilung das
zumindest eine Abfallteil und das wenigstens eine
Gutteil gehalten werden.

Beir der Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 wird
das Substrat, wie spater das Abfallteil, von dem
zumindest einen Greifer gehalten (Merkmale e), g) und
12). Betreffend den Greifer ist weiter definiert, dass
er an einer Bearbeitungswalze vorgesehen ist

(Merkmal €)), Teil der Mittel zum Spreizen und Trennen
nach dem Merkmal ) i1ist (Merkmale g), 12)) und, dass das
Abfallteil fest im Greifer gehalten ist (Merkmal i2)).
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Beir der Vorrichtung nach der Entgegenhaltung D1 wird das
Substrat durch Saugoffnungen der Bearbeitungswalze fest
an dieser gehalten. Nach dessen Aufteilung iIn ein
Gutteil und ein Abfallteil werden beide Teile weiterhin
gemeinsam durch die Saugoffnungen der Bearbeitungswalze
Uber das abgabeseitige Ende des Arbeitsspaltes hinaus
festgehalten und von diesem entfernt (vgl. D1, Spalte 3,
Zeilen 43 - 60; Figur 2 und obige Abschnitte 4.2 und
4.3).

6.3.3 Ein zweiter grundlegender Unterschied besteht nach
Auffassung der Kammer iIn der Art und Weise, In der
jJeweills das Spreizen und Trennen des Gutteils vom
Abfallteil erfolgt.

Bei der Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1
umfassen die Mittel zum Spreizen und Trennen des
Gutteils vom Abfallteil den Greifer (Merkmale g), 11))
sowie einen Tisch (Merkmale h) und i11)). Die Mittel
wirken derart, dass das Spreizen und Trennen des
Gutteils vom Abfallteil am abgabeseitigen Ende erfolgt
(Merkmal ), vgl. obigen Abschnitt 1.2.4).

Bei der Vorrichtung nach D1 wird das Gutteil, ohne
Spreizen (vgl. obige Abschnitte 4.3 und 5.3), vom
Abfallteil dadurch getrennt, dass das Gutteil 4 an die
abfuhrende Walze Ubergeben wird, wahrend das Abfallteil
8 mittels Saugluft an der Bearbeitungswalze weiter
gehalten und mit dieser vom Arbeitsspalt entfernt wird
(Spalte 3, Zeilen 52 - 60; Figur 2). Das Trennen des
Gutteils vom Abfallteil erfolgt daber in einem Abstand
vom abgabeseitigen Ende des Arbeitsspaltes (Figur 2).

C3529.D
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Ein dritter grundlegender Unterschied besteht nach
Auffassung der Kammer in der Art und Weilse, in der mit
dem vom Abfallteil getrennten Gutteil verfahren wird.

Bei der Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1
gelangt das Gutteil auf den als Teil der Mittel zum
Spreizen und Trennen vorgesehenen Tisch (vgl.
Merkmale g), il); Figur 2).

Bei der Vorrichtung nach D1 wird das Gutteil lagegenau
auf die abfuhrende Walze uUbergeben(Spalte 3, Zeilen 52 -
56; Figur 2).

Die drei genannten grundlegenden Unterschiede fuhren
nach Auffassung der Kammer dazu, dass der Fachmann die
Vorrichtung entsprechend der Entgegenhaltung D1 nicht
als Ausgangspunkt fur eine Weiterentwicklung gewahlt
hatte weil es, wie aus dem folgenden ersichtlich (vgl.
Abschnitt 6.4.4) nicht lediglich einer Weiterbildung der
bekannten Vorrichtung nach D1 sondern einer
grundlegenden Umgestaltung bedurft hatte um zu der
Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 zu gelangen.

Weitergehendere Ausfihrungen zu dieser Argumentations-
linie eriubrigen sich insofern, da, wie aus dem Folgenden
ersichtlich, selbst dann, wenn zugunsten der
Beschwerdefiuhrerin unterstellt wird, dass der Fachmann
die Vorrichtung nach der Entgegenhaltung D1
beriucksichtigt hatte, nicht davon ausgegangen werden
kann, dass durch die bekannte Vorrichtung ein Hinweis
beziglich der Ausbildung der Vorrichtung nach dem
geltenden Anspruch 1 gegeben werden konnte, bzw. diese
Weiterbildung dem Fachmann, aufgrund seiner allgemeinen

Fachkenntnisse, auf der Hand lag.
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Zweite Argumentationslinie: Entgegenhaltung D1 als
nachstkommender Stand der Technik zu bericksichtigen

Wirkung der Unterscheidungsmerkmale

Die Ausbildung der Mittel zum Spreizen und Trennen nach
den Unterscheidungsmerkmalen e) - h), il1) und i2) (vgl.
obigen Abschnitt 5.3) fuhrt unstreitig dazu, dass,
entsprechend dem Unterscheidungsmerkmal f), das Spreizen
und Trennen am abgabeseitigen Ende des Arbeitsspaltes
erfolgt (vgl. obige Abschnitte 1.2.3 und 1.2.4). Da das
Spreizen und Trennen an der frihestmoglichen Stelle,
namlich am abgabeseitigen Ende des Arbeitsspaltes
erfolgt, ist der von der Vorrichtung, einschlielRlich der
Mittel nach dem Merkmal f), eingenommene Raum kleiner

als der beil der Vorrichtung nach D1.

Aufgabe

Diesbeziglich kdnnte sich, ausgehend von der Vorrichtung
nach der Entgegenhaltung D1, die in der angefochtenen
Entscheidung angesprochene Aufgabe (Grinde, Nr. 2.6)
nach einer kompakteren Ausbildung der bekannten
Vorrichtung stellen.

Losung

Eine derartige Aufgabe konnte dann als, durch die
Ausbildung der Mittel zum Spreizen und Trennen durch den
Greifer entsprechend den Merkmalen e), g) und 12)
einerseits und durch den Tisch nach den Merkmalen h) und
11) andererseits, geldst angesehen werden. Diese

Ausbildung der Mittel zum Spreizen und Trennen fihrt
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namlich (vgl. obigen Abschnitt 1.2.3) zu der Wirkung,
dass entsprechend dem Merkmal f) das Spreizen und
Trennen des Gutteils vom Abfallteil am abgabeseitigen
Ende erfolgt.

Nahel1egen

Beide Parteien stimmen darin uUberein, dass ausgehend von
der Vorrichtung nach D1 der Fachmann zur LOésung der
Aufgabe, die Vorrichtung kompakter auszubilden (vgl.
obigen Abschnitt 6.4.2), den Abstand zwischen der
abfuhrenden Walze und der Bearbeitungswalze dadurch
verkleinern konnte, dass die abfuhrende Walze entlang
des Umfangs der Bearbeitungswalze ndher an den
Arbeitsspalt herangefuhrt werde. Beide Parteien sind
sich weiter darin einig, dass der Annaherung der
abfihrenden Walze an den Arbeitsspalt durch deren
eigenen Durchmesser und eines gegenuber der Gegenwalze
3a einzuhaltenden Abstandes (vgl. D1, Figur 2) eine
Grenze gesetzt ist. Weiter herrscht Einigkeit daruiber,
dass, sofern die Umstande (bspw. bedingt durch die Lange
des Uber die abfihrende Walze abzufuhrenden Gutteils) es
erlauben, der Durchmesser der abfuhrenden Walze
verkleinert werden konnte um diese noch naher an den
Arbeirtsspalt heranzuricken und somit die Vorrichtung
noch kompakter zu machen.

Die Kammer vermag jedoch der weiltergehenden
Argumentation der Beschwerdefuhrerin nicht zu folgen,
nach der der Fachmann, Uber die genannten MalBnahmen fur
eine kompaktere Ausbildung der aus der D1 bekannten
Vorrichtung hinaus, in Abkehr von dem Aufbau und der
Wirkungsweise dieser Vorrichtung, die Saugdffnungen

durch einen Greifer im Sinne desjenigen nach dem



- 25 - T 0937708

geltenden Anspruch 1 und die abfuhrende Walze durch
einen Tisch entsprechend den Merkmalen h) und 11)
ersetzen werde, um die bekannte Vorrichtung, sofern dies
erforderlich sei, noch kompakter auszugestalten.

In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass die
Kammer in der Anlage zur Ladung darauf hingewiesen hatte,
dass bei der Prufung der erfinderischeren Tatigkeit der
Vorrichtung nach dem erteilten Anspruch 1 gegenuber
derjenigen der D1 ggfs. auch mit zu bericksichtigen sein
werde, inwieweit, ausgehend von der Vorrichtung nach D1,
ein Ersetzen der abfuhrenden Walze durch einen Tisch um
die Vorrichtung kompakter gestalten zu konnen, als im
Rahmen handwerklichen Kénnens liegend erachtet werden
kénne (Anlage zur Ladung, Abschnitt 6.4.3).

Die Beschwerdefuhrerin vermochte auf eine entsprechende
Frage der Kammer in der mindlichen Verhandlung keinen
Grund bzw. keine Anregung fur eine derartige, Uber eine
Weiterbildung fur eine kompaktere Ausbildung der
bekannten Vorrichtung weit hinausgehende, Umgestaltung
dieser Vorrichtung anzugeben.

Die Kammer erachtet folglich das Argument der
Beschwerdegegnerin, dem seitens der Beschwerdefihrerin
somit nicht widersprochen worden ist, als zutreffend,
nach dem selbst dann, wenn iIm Anschluss an die
Vorrichtung nach D1 die Gutteile auf einem Tisch
auszulegen waren, der Aufbau der bekannten Vorrichtung
keine grundlegende Anderung erfahren wiirde. In einem
derartigen hypothetischen Fall, fur den der vorliegende
Sachverhalt keinen Anhaltspunkt bietet, wiurde, wie
seitens der Beschwerdegegnerin ausgefuhrt, vielmehr das

Auslegen der Gutteile auf einem Tisch erfolgen, nachdem

C3529.D
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diese Gutteile dem Tisch uUber die, einen iIntegralen
Bestandteil der Vorrichtung bildende, abfihrende Walze

zugefiuhrt worden waren.

6.5 Es vermag somit selbst eine unterstellte Berlcksichti-
gung der Vorrichtung nach der Entgegenhaltung D1 als
nachstkommender Stand der Technik nicht dazu fuhren,
dass ein Hinweis auf den Aufbau und die Wirkung der

Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 gegeben wird.

Weiterer, bei der Prifung der erfinderischen Tatigkeit
beziuglich der Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1
zu bericksichtigender, Stand der Technik wurde nicht

genannt.

6.6 Es i1st auch nicht ersichtlich, mit welchen Ublichen
Fachkenntnissen der Fachmann zu der im geltenden

Anspruch 1 beanspruchten Erfindung gelangen wirde.
7. Die Vorrichtung nach dem Anspruch 1 beruht somit auf

einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des Artikels 56
EPU.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zuruckverwiesen, das Patent mit den
Anspriuchen 1-14, eingereicht als endgultiger Hauptantrag
wahrend der mundlichen Verhandlung, sowie einer noch
anzupassenden Beschreibung, in der Absatz [0028]
gestrichen ist, und gegebenenfalls noch anzupassenden
Figuren aufrechtzuerhalten.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Nachtigall H. Meinders
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