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Sachverhalt und Antrage

C5727.D

Die Einsprechende (Beschwerdefuhrerin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch
gegen das europaische Patent Nr. 1 445 218

zuruckzuweisen, Beschwerde eingelegt.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zuruckweisung der Beschwerde und, hilfsweise, unter
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die
Aufrechterhaltung des Patents in geandertem Umfang auf
der Basis von Anspruch 1 nach dem 1. bis 8. Hilfsantrag,

eingereicht mit Schriftsatz vom 3. Marz 2011.

Beide Parteien haben hilfsweise die Anberaumung einer

mundlichen Verhandlung beantragt.

Der Anspruch 1 gemall Hauptantrag lautet, mit seitens der

Kammer eingefugten Merkmalsbezeichnungen, wie folgt:

"Speichereinrichtung mit variabler Speicherkapazitat,

Iinsbesondere zum Speichern stabformiger Produkte, mit

a) einem Eingabebereich (47), einem Ausgabebereich (48)

b) sowie einem kontinuierlichen Forderelement (62), das
den Eingabebereich (47) mit dem Ausgabebereich (48)
verbindet, derart, dal der Speicher (10) nach dem
Prinzip "First in - First out" (FiFo-Speicher)
arbeitet,
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c) wobeil das Forderelement (62), das mittels
Fuhrungselementen schleifenartig vom Eingabebereich
(47) bis zum Ausgabebereich (48) gefihrt ist,

d) einen uUblicherweise mit Produkten versehenen
mehrlagigen Speicherbereich, ndmlich einen

sogenannten Volltrum (66),

e) sowie einen uUblicherweise produktfreien mehrlagigen
Ruckfuhrbereich, namlich einen sogenannten Leertrum
(67), aufweist,

) wobei sich die beiden Bereiche In der Lange je nach
Fullstand des Speichers (10) kompensieren, derart,
dall die gesamte Lange des Forderelementes (62)

konstant ist,

g) wobei der Volltrum (66) und der Leertrum (67) in
einer gemeinsamen horizontalen Ebene angeordnet sind
und jeweils Uber separate Fiuhrungselemente (19, 20,
33, 34, 51, 53) verfugen,

dadurch gekennzeichnet, dal

h) der Volltrum (66) und der Leertrum (67) in
Langsrichtung der Speichereinrichtung (10)
hintereinander liegen und

1) jeder Lage des Volltrums (66) eine korrespondierende

Lage des Leertrums (67) in derselben Ebene zugeordnet
ist, und dal
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J) die Speichereinrichtung (10) entlang ihrer beiden
Langsseiten uUbereinander angeordnete Fuhrungen (61)
zur FuUhrung des Forderelementes (62) aufweist,

k) so dafl Volltrum (66) und Leertrum (67) dieselben
Fihrungen (61) zur Fuhrung des Forderelementes (62)

verwenden.

Die Anspriche 1 gemdR 1. bis 4. Hilfsantrag weisen iIm
Anschluss an den Anspruch 1 gemall Hauptantrag jeweils

die folgenden zusatzlichen Merkmale auf:

Anspruch 1 gemdR 1. Hilfsantrag:

"wobel iIm Bereich des Leertrums durch Tellertirme (33,
34) mit einer Anzahl von Tellern (35, 36) auf einer
vertikalen Achse (37, 38) sowie Umlenkrollen (51, 53)
auf einer horizontalen Achse (52) ein manderformiger

Verlauf des Forderelementes (62) entsteht.™

Anspruch 1 gemall 2. Hilfsantrag:

"wobel die Fihrungselemente des Leertrums (67) aus zweil
Tellertirmen (33, 34), die jeweils mehrere Teller (35,
36) aufweisen, die auf einer vertikalen Achse (37, 38)
drehbar angeordnet sind, gebildet sind, wobei die
Tellertirme (33, 34) in einer horizontalen Ebene linear
bewegbar ausgebildet sind."

Anspruch 1 gemdfR 3. Hilfsantrag:
"wobel die Fuhrungselemente im Bereich des Volltrums

(66) aus zwei Scheirbenturmen (19, 20), die jeweils

mehrere Speicherscheiben (21, 26) aufweisen, die auf
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einer vertikalen Achse (22, 27) drehbar angeordnet sind,
gebildet sind, wobei die Scheibenturme (19, 20) relativ
zueinander bewegbar sind, derart, dass ein erster
Scheibenturm (19) ortsfest und der zweite Scheibenturm
(20) 1n einer horizontalen Ebene linear zum ersten
Scheibenturm (19) bewegbar ausgebildet ist und oberhalb
der Scheibentirme (19, 20) eine Einlaufscheibe (39) und
unterhalb des ortsfesten Scheibenturms (19) eine
Auslaufscheibe (23) angeordnet ist, wobeil der
Durchmesser der Einlaufscheibe (39) groRer als der
Durchmesser der Auslaufscheibe (23) und der Durchmesser
der Auslaufscheibe (23) grofRer als der Durchmesser der
Speicherscheiben (21, 26) ist.”

Anspruch 1 gemdfR 4. Hilfsantrag:

"wobeil die Fuhrungselemente im Bereich des Volltrums
(66) aus zwei Scheibenturmen (19, 20), die jeweils
mehrere Speicherscheiben (21, 26) aufweisen, die auf
einer vertikalen Achse (22, 27) drehbar angeordnet sind,
gebildet sind, wobeir die Scheibenturme (19, 20) relativ
zueinander bewegbar sind, derart, dass ein erster
Scheibenturm (19) ortsfest und der zweite Scheibenturm
(20) 1n einer horizontalen Ebene linear zum ersten
Scheirbenturm (19) bewegbar ausgebildet ist und die
Fuhrungselemente des Leertrums (67) aus zwei
Tellerturmen (33, 34), die jeweils mehrere Teller (35,
36), die auf einer vertikalen Achse (37, 38) drehbar
angeordnet sind, gebildet sind, wobeir die Tellertirme
(33, 34) 1n einer horizontalen Ebene linear bewegbar
ausgebildet sind und die Teller (35, 36) einen deutlich
geringeren Durchmesser als die Speicherscheiben (21, 26)
aufweisen."
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Die Anspriche 1 nach dem 5. bis 8. Hilfsantrag
entsprechen denjenigen nach dem 1. bis 4. Hilfsantrag
wobeil jeweils das erste Oberbegriffsmerkmal
"Speichereinrichtung mit variabler Speicherkapazitat,
insbesondere zum Speichern stabformiger Produkte,™
gedndert worden ist in "'Speichereinrichtung mit
variabler Speicherkapazitidt ausgebildet und eingerichtet
zum Speichern eines aus Zigaretten gebildeten

Massenstroms, ' .

In der vorliegenden Entscheidung werden die folgenden

Entgegenhaltungen aus dem Einspruchsverfahren

bericksichtigt:

D1 US-A-4 513 858

D2 US-A-6 422 380

D5 EP-A-O 738 478

D7 US-A-2002/0195317.

Nach der angefochtenen Entscheidung sei die
Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 (entsprechend
dem Anspruch 1 gemall vorliegendem Hauptantrag) gegentber
derjenigen nach D1 neu (Grinde, Nr. 15).

Ausgehend von der Speichereinrichtung nach D2 als
nachstkommenden Stand der Technik sei die zu ldsende
Aufgabe darin zu sehen, eine In der Hohe kompaktere
Speichereinrichtung zu schaffen. Die L6sung dieser
Aufgabe nach dem Anspruch 1 werde, auch unter weilterer
Berucksichtigung der Entgegenhaltungen D1 und D5, nicht
nahegelegt (Grunde, Nr. 16.2 - 16.5).
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Die Entgegenhaltung D7 seil prima facie nicht relevant

und deshalb nicht zuzulassen.

Das wesentliche Vorbringen der Beschwerdefuhrerin kann

wie folgt zusammengefasst werden:

a)

b)

Die D7 sei von besonderer Relevanz und, ebenso
wie die D1, neuheitsschadlich gegeniuber der
Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 gemafi
Hauptantrag. Sie sei ferner von Relevanz
betreffend zumindest einige der Anspriche 1
der Hilfsantrdge und auch aus diesem Grund iIn

das Verfahren zuzulassen.

Die Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1
gemall Hauptantrag sei gegenuber derjenigen
nach D1 nicht neu, wenn, abweichend von der
angefochtenen Entscheidung, bericksichtigt
werde, dass die Speichereinrichtung nach der
Figur 22 der D1 ein kontinuierliches
Forderelement, das den Eingabebereich mit dem
Ausgabebereich verbindet, aufweist.

Betreffend die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit sei davon auszugehen, dass mit der
Speichereinrichtung nach der D2 der zwischen
zwei benachbarten Maschinen, bspw. einem Maker
und einem Packer, fur eine Speichereinrichtung
vorhandene Raum im Sinne der iIn der
angefochtenen Entscheidung genannten Aufgabe
genutzt werde. Abhangig von dem zur Verflgung
stehenden Raum seil es dabei jedoch naheliegend

durch Hintereinanderanordnung von Volltrum und
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Leertrum einen in der Hohe kompakten Speicher
zu schaffen. Unter Ausnutzung von sich durch
diese Hintereinanderanordnung ergebenden
Moglichkeiten sei es dann auch naheliegend,
bspw. entsprechend der Vorgehensweise nach D7,
fur Volltrum und Leertrum dieselben Fuhrungen

einzusetzen.

Die Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1
gemall Hauptantrag beruhe folglich nicht auf
erfinderischer Tatigkeit. Dies gelte
entsprechend fiur die Anspriche 1 samtlicher
Hilfsantrage, deren zusatzliche Merkmale
ausschliel3lich bedarfsabhangige, im Rahmen
fachmannischen Koénnens liegende, MalRnahmen

betrafen.

Das wesentliche Vorbringen der Beschwerdegegnerin kann

wie Folgt zusammengefasst werden:

a)

b)

Die Entgegenhaltung D7 sei, da nicht prima
facie relevant, nicht zu bericksichtigen.

Werde die D7 in das Verfahren zugelassen, so
sei der Einwand mangelnder Neuheit der
Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 gemafl
Hauptantrag gegentber dieser Entgegenhaltung

als verspatet nicht zuzulassen.

Die Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1
gemdll Hauptantrag sel gegenuber derjenigen
nach D1 neu, weil beil der Speichereinrichtung
nach der dortigen Figur 22 zwei jeweils ein

eigenes Forderelement aufweisende Etagen Uber
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ein zusatzliches Forder-/Stiutzelement
miteinander verbindbar seien. Die
Speichereinrichtung nach der D1 weise somit,

im Gegensatz zu derjenigen nach dem Anspruch 1,
kein kontinuierliches Forderelement auf.
Weiterhin sei der D1 nicht zu entnehmen, dass
Volltrum und Leertrum dieselben Fihrungen

haben.

d) Die Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1
gemall Hauptantrag beruhe gegeniber derjenigen
nach D2 auch auf erfinderischer Tatigkeit.
Ausgehend von der Speichereinrichtung nach
dieser Entgegenhaltung gebe es namlich fur den
Fachmann keine Veranlassung, die bekannte
Speichereinrichtung in Richtung auf die im
Anspruch 1 definierte zu &ndern, nach der
Volltrum und Leertrum hintereinander so
angeordnet seien, dass jeder Lage des
Volltrums eine korrespondierende Lage des
Leertrums in derselben Ebene zugeordnet sei
und Volltrum und Leertrum dieselben FUhrungen

zur Fuhrung des Forderelementes verwenden.

e) Dies gelte entsprechend fur die Anspriche 1
samtlicher Hilfsantriage, deren zusatzliche
Merkmale weder durch D2 noch durch ein anderes
der i1m Verfahren befindlichen
Entgegenhaltungen nahegelegt werden.

In dem Anhang zur Ladung vom 18. Januar 2011 (im
folgenden: Ladungsbescheid) fur die mindliche
Verhandlung vor der Kammer, die am 4. April 2011

stattfand, wurde auf wesentliche Aspekte des Verfahrens,
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darunter die Beurteilung der Neuheit gegeniuber D1 und
die der erfinderischen Tatigkeit ausgehend von D2,

hingewiesen.
Entscheidungsgrinde
1. Verfahrensrechtliche Aspekte

Die Kammer hat ihr Ermessen betreffend die
Berucksichtigung verspateten Vorbringens (Artikel 13(1)
VOBK) wie folgt ausgelbt:

1.1 Die erst mit Schriftsatz vom 3. Marz 2011 und damit
verspatet eingereichten 2. bis 4. und 6. bis 8.
Hilfsantrage wurden u.a. deshalb in das Verfahren
zugelassen, weil der jeweilige Anspruch 1 auf einer
Kombination des Anspruchs 1 des Patents iIn der erteilten
Fassung mit einem oder mehreren abhangigen Ansprichen
des Patents iIn der erteilten Fassung beruht. Weitere
Ausfihrungen hierzu erubrigen sich aufgrund des
Ergebnisses der vorliegenden Entscheidung, nach dem das
Streitpatent mangels erfinderischer Tatigkeit zu

widerrufen ist.

1.2 Der gleichfalls erst mit Schriftsatz vom 3. Marz 2011
und damit verspatet eingereichte 1. und 5. Hilfsantrag
setzt sich jeweils aus dem Anspruch 1 in der erteilten
Fassung und der Beschreibung entnommene Merkmale
zusammen. Beide Antrage wurden nicht in das Verfahren
zugelassen, weil der der Beschreibung entnommene Begriff
"mdanderformig” eine genauere Beurteilung der Klarheit
(Artikel 84 EPU) erfordert. Weiterhin wurden aus der
Beschreibung ausschlielRlich die Ausbildung des Leertrums

C5727.D
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betreffende Merkmale aufgenommen, was, im Hinblick auf
eine etwaige Verknupfung dieser Merkmale mit solchen,
die die Ausbildung des Volltrums betreffen, einer
eingehenderen Uberprifung im Hinblick auf die
Zulassigkeit der Anspruchsanderung (Artikel 123 (2) EPU)
bedurft hatte.

Beide Anspriche 1 fuhren somit zu weiteren Problemen,
was deren Berucksichtigung in diesem spaten

Verfahrensstadium entgegensteht.

Unter Bericksichtigung des Vorbringens der
Beschwerdefuhrerin, nach der die D7 u.a. im Hinblick auf
die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit bezitglich
der Gegenstande der Anspriche 1 von Hilfsantragen
relevant sei, hat die Kammer in Ausibung thres Ermessens
die im Einspruchsverfahren als verspatet nicht
bericksichtigte und in der Beschwerdebegrindung erneut
angesprochene Entgegenhaltung D7 in das Verfahren

zugelassen.

Der erstmals in der mindlichen Verhandlung erhobene
Einwand mangelnder Neuheit der Speichereinrichtung nach
dem Anspruch 1 gemall Hauptantrag gegeniber derjenigen
nach D7 blieb als verspatet unter Anwendung des
Artikels 12(2) VOBK unbericksichtigt.

Gegenstand des Anspruchs 1 geméald Hauptantrag

Die Speichereinrichtung nach diesem Anspruch 1 umfasst
zur Fuhrung eines kontinuierlichen Forderelementes nach
dem Merkmal b) ein einen mehrlagigen Speicherbereich
bildendes Volltrum und ein einen mehrlagigen
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Rickfuhrbereich bildendes Leertrum entsprechend den
Merkmalen d) und e).

Volltrum und Leertrum sind entsprechend dem Merkmal h)
raumlich so angeordnet, dass beide In Langsrichtung der
Speichereinrichtung hintereinander liegen. Sie sind
weiterhin entsprechend einem Teil des Merkmals g) und
dem Merkmal 1) so ausgebildet und angeordnet, dass jeder
Lage des Volltrums eine korrespondierende Lage des

Leertrums in derselben Ebene zugeordnet ist.

Entsprechend den Merkmalen j) und k) verwenden Volltrum
und Leertrum dieselben FUuhrungen zur Fuhrung des
Forderelementes, die entlang der beiden Langsseiten der

Speichereinrichtung Ubereinander angeordnet sind.

Es ist dabei, wie bereits im Ladungsbescheid
(Abschnitt 8.3) ausgefihrt, unstreitig, dass durch die
im Anspruch 1 definierte Anordnung und Ausbildung des
Volltrums und des Leertrums die Voraussetzungen dafir
geschaffen werden, dass entsprechend dem Merkmal k)
Volltrum und Leertrum dieselben Fihrungen zur FUhrung

des Forderelementes verwenden.

Neuheit / Anspruch 1 gemal Hauptantrag

Die Neuheitsprufung beschrankte sich in der mindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer, dem schriftlichen
Teil des Beschwerdeverfahrens entsprechend, auf den
Anspruch 1 gemall Hauptantrag und auf die
Berucksichtigung der D1 als einzigem neuheitsschadlichen
Stand der Technik (vgl. obigen Punkt 1.4).
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Die Kammer ist, wie in der mindlichen Verhandlung
angesprochen, der Auffassung, dass sich die
Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 von derjenigen
nach D1 zumindest durch die Merkmale b), j) und k)
unterscheidet.

Ein weiteres Eingehen auf die Frage der Neuheit eriubrigt
sich im Hinblick auf das Ergebnis der vorliegenden
Entscheidung sowie des Umstandes, dass D1 bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht als
nachstkommender Stand der Technik herangezogen worden

ist.

Erfinderische Tatigkeit / Anspruch 1 gemall Hauptantrag

Nachstkommender Stand der Technik

Nach der Beschwerdefihrerin koénne die
Speichervorrichtung nach D2 als nachstkommender Stand
der Technik angesehen werden, weil sich die
Speichervorrichtung nach D2 von derjenigen nach dem
Anspruch 1 im Wesentlichen nur durch eine
unterschiedliche raumliche Zuordnung von Volltrum und
Leertrum und eine sich daraus ergebende Ausbildung der
Fihrungen fur das Volltrum und das Leertrum unterscheide.

Nach der Beschwerdegegnerin fuhre gerade dieser
Unterschied dazu, dass, mangels eines Hinweilses in der
D2 beziuglich einer moglich anderen raumlichen Zuordnung
von Volltrum und Leertrum als der dort angegebenen, bei
der sich das Leertrum oberhalb des Volltrums befinde,
dieses Dokument kein geeigneter Ausgangspunkt fur die
Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 sei, denn iIn

dieser seien, den Merkmalen g) bis i), Volltrum und
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Leertrum In einer gemeinsamen Ebene in Langsrichtung der

Speichereinrichtung hintereinander liegend angeordnet.

Nach Auffassung der Kammer ist die Speichereinrichtung
nach D2 als geeigneter Ausgangspunkt betreffend die
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit anzusehen,
aufgrund der mit derjenigen des Anspruchs 1
Ubereinstimmenden Merkmale (vgl. den nachfolgenden
Punkt 4.3), des gleichen Verwendungszweckes (vgl.
Spalte 1, Zeilen 12 - 19: Pufferspeicher fiUr Zigaretten
zwischen Zigarettenherstellungs- und
Verpackungsmaschinen) sowie des demjenigen der
Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 entsprechenden

Aufbaus von Volltrum und Leertrum (vgl. Figur 1 und 2 -

5).

4.2 Speichereinrichtung nach D2

Die in Verbindung mit der Figur 1 in D2 offenbarte
Speichereinrichtung ist unstreitig eine mit variabler
Speicherkapazitat, insbesondere zum Speichern
stabformiger Produkte, entsprechend den Merkmalen a) bis
T) des Anspruchs 1; vgl. Spalte 3, Zeile 63 - Spalte 4,
Zeile 44; Figur 1: Forderelement 8, Volltrum 11,
Leertrum 9.

Bei der aus D2 bekannten Speichereinrichtung sind
aufgrund der Anordnung des Leertrums oberhalb des
Volltrums beide in unterschiedlichen Ebenen angeordnet
mit, entsprechend der Figur 1, gemeinsamer vertikaler
Mittelebene oder mit, entsprechend den Figuren 2, 4 und
5, parallelen, seitlich versetzten vertikalen
Mittelebenen.

C5727.D
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Weiterhin verfigen das Volltrum und das Leertrum
entsprechend einem Teil des Merkmals g) jeweils Uber
separate Fuhrungselemente 26 (Spalte 5, Zeilen 28 - 33;
Figur 1).

Unterscheidungsmerkmale

Die Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1
unterscheidet sich von derjenigen nach D2 durch eine
erste Gruppe von Unterscheidungsmerkmalen (im folgenden:
erste Merkmalsgruppe), namlich den die Zuordnung von
Volltrum und Leertrum betreffenden Teil des Merkmals Q)
und das Merkmal h). Volltrum und der Leertrum sind
danach in einer gemeinsamen horizontalen Ebene
angeordnet und liegen in Langsrichtung der
Speichereinrichtung hintereinander.

Weiterhin unterscheidet sich die Speichereinrichtung
nach dem Anspruch 1 von derjenigen nach D2 durch eine
zweite Gruppe von Unterscheidungsmerkmalen (im
folgenden: zweite Merkmalsgruppe), nach denen
entsprechend dem Merkmal 1) jeder Lage des Volltrums
eine korrespondierende Lage des Leertrums in derselben
Ebene zugeordnet ist, und entsprechend den Merkmalen j)
und k) die Speichereinrichtung entlang threr beiden
Langsseiten Ubereinander angeordnete Fuhrungen zur
Fihrung des Forderelementes aufweist, so dass Volltrum
und Leertrum dieselben FUuhrungen zur FiUhrung des

Forderelementes verwenden.
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4.4 Wirkung der Unterscheidungsmerkmale / Aufgabe

Die erste Merkmalsgruppe (Teil des Merkmals g) und
Merkmal h)) betrifft die raumliche Zuordnung von
Volltrum und Leertrum. Sie hat, wie in der mindlichen
Verhandlung erortert, die Wirkung, dass der Raumbedarf
der Speichereinrichtung gegeniber derjenigen nach D2
verandert wird. Anstelle der Zuordnung nach der Figur 1
der D2, nach der Leertrum und Volltrum mit gleicher
Langsrichtung Ubereinander liegen, liegen sie nach dem
Merkmal h) in Langsrichtung der Speichereinrichtung

hintereinander.

Die Wirkung der zweiten Merkmalsgruppe (erster Teil des
Merkmals g) und Merkmale 1) bis k)) liegt, wie seitens
der Beschwerdefuhrerin ausgefihrt, darin, dass,
ausgehend von einer der ersten Merkmalsgruppe
entsprechenden Zuordnung des Volltrums und des
Leertrums, von einer sich im Hinblick auf die Anordnung
der FUhrungen fur das Volltrum und das Leertrum dadurch

ergebenden Moglichkeit Gebrauch gemacht wird.

Im Hinblick auf die erstgenannte Merkmalsgruppe kann
die, ausgehend von der Speichereinrichtung nach der
Figur 1 der D2, dem Anspruch 1 zugrundeliegende erste
Aufgabe folglich darin gesehen werden, die
Speichereinrichtung einem bestimmten zur Verfigung

stehenden Raumangebot entsprechend auszubilden.

Diese Aufgabe entspricht im Wesentlichen derjenigen der
angefochtenen Entscheidung, nach der ausgehend von D2
ein in der Hohe kompakter Speicher zu schaffen sei
(Grinde, Nr. 16.2).
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Im Hinblick auf die zweite Merkmalsgruppe kann die,

ausgehend von der Speichereinrichtung nach der Figur 1
der D2, dem Anspruch 1 zugrundeliegende zweite Aufgabe
darin gesehen werden, die jeweils fiur das Volltrum und
das Leertrum getrennt ausgebildeten Fihrungen abhangig
von und unter Berucksichtigung der jeweirligen Zuordnung

von Volltrum und Leertrum auszubilden.

Da die zweite Aufgabe von den Moglichkeiten der
Anordnung von Volltrum und Leertrum entsprechend dem
Merkmal h) Gebrauch macht, ist sie als der ersten

Aufgabe nachgeordnet anzusehen.

Naheliegen

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist,

der Vorgehensweise in der muindlichen Verhandlung
entsprechend, zunachst in einem ersten Schritt zu prufen,
inwieweit ausgehend von D2 die LOsung der ersten Aufgabe
nach dem Anspruch 1, nach der entsprechend der ersten
Gruppe von Merkmalen Volltrum und Leertrum in
Langsrichtung hintereinander liegen als naheliegend zu
erachten ist oder nicht.

Sofern, wie im vorliegenden Fall, die LOsung der ersten
Aufgabe als nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhend
zu erachten i1st, i1st In einem zweiten Schritt zu prufen,
inwieweit es, ausgehend von einer Speichereinrichtung,
bei der Volltrum und Leertrum entsprechend der ersten
Merkmalsgruppe angeordnet sind, als auf erfinderischer
Tatigkeit beruhend zu erachten ist, die bestehenden
Fihrungen des Volltrums und des Leertrums entsprechend
der zweiten Merkmalsgruppe auszubilden.
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Betreffend den ersten Schritt erachtet die Kammer die
Auffassung der Beschwerdefihrerin als zutreffend, nach
der sich die Frage der Zuordnung des Leertrums zu dem
Volltrum abhadngig von dem Verwendungszweck der
Speichereinrichtung stellt. Werde die
Speichereinrichtung bspw. als Pufferspeicher beil der
Zigarettenherstellung und -verpackung zwischen einem
Maker und einem Packer verwendet, dann richte sich die
Ausbildung oder das Layout der Speichereinrichtung, und
dabei insbesondere auch die Lagezuordnung des Volltrums
und des Leertrums, nach dem zwischen benachbarten, uber
eine derartige Speichereinrichtung hinsichtlich des
Produktflusses zu verbindenden, Maschinen fur die

Speichereinrichtung zur Verfigung stehenden Raum.

Die Kammer erachtet es als naheliegend, ausgehend von
der Speichereinrichtung nach der Figur 1 der D2 die
dortige Zuordnung von Volltrum und Leertrum Uber die in
den Figuren 2, 4 und 5 der D2 dargestellten
Moglichkeiten hinausgehend auch entsprechend der ersten
Merkmalsgruppe hintereinander liegend mit Volltrum und
Leertrum In einer gemeinsamen horizontalen Ebene
anzuordnen, sofern hierfur ein entsprechender Raum zur
Verfugung steht. Die Kammer erachtet eine derartige
Anordnung geradezu als notwendig, wenn, wie seitens der
Beschwerdefiuhrerin ausgefuhrt, ausschlieRlich ein eine
derartige Anordnung zulassender Raum zu Verfigung steht.

Die seitens der Beschwerdegegnerin in Abrede gestellte
Veranlassung fur diese Hintereinaderanordnung von
Volltrum und Leertrum ergibt sich folglich allein aus
dem fur einen Anwendungsfall zur Verfigung stehenden
Raum fur den Einbau der Speichereinrichtung.
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Diese Beurteilung wird auch dadurch gestutzt, dass, wie
seitens der Beschwerdefihrerin ausgefuhrt, Volltrum und
Leertrum nach D2 als zwei unterschiedliche Module
angesehen werden konnen, die wie den Figuren 2 - 5 der
D2 zu entnehmen i1st unterschiedlich zueinander

angeordnet werden konnen.

Es trifft zwar zu, dass, wie seitens der
Beschwerdegegnerin argumentiert, Volltrum und Leertrum
dabei jeweils abweichend von dem Merkmal g) in
unterschiedlichen horizontalen Ebenen angeordnet sind.
Dies vermag den Fachmann nach der Uberzeugung der Kammer
aber nicht davon abzuhalten, dann, wenn der zur
Verfigung stehende Raum es erfordert, von der
Ubereinanderanordnung der D2 abweichend Volltrum und
Leertrum In einer gemeinsamen Ebene anzuordnen, wie dies
bspw. der Zuordnung von Volltrum und Leertrum nach der
Figur 1 der D5 entspricht. Lasst der zur Verflugung
stehende Raum eine nebeneinander liegende Anordnung von
Volltrum und Leertrum entsprechend der Figur 1 der D5
nicht zu, dann wird der Fachmann die Anordnung von
Volltrum und Leertrum entsprechend den Gegebenheiten
abandern. Eine in der miundlichen Verhandlung
angesprochene Moglichkeit besteht entsprechend der

Figur 2 der D5 bspw. darin, Volltrum und Leertrum in
einer gemeinsamen horizontalen Ebene mit dem Leertrum

innerhalb des vom Volltrum umgrenzten Raumes anzuordnen.

Die Kammer vermag der Argumentation der
Beschwerdegegnerin nicht beizutreten, nach der alleine
der Umstand, dass eine Anordnung mit entsprechend dem
ersten Teil des Merkmals g) und dem Merkmal h)
angeordnetem Volltrum und Leertrum in dem vorliegenden

Stand der Technik nicht dargestellt sei, darauf
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schlielen lasse, dass die LOsung der ersten Aufgabe nach
dem Anspruch 1 auf erfinderischer Tatigkeit beruhe. Zum
einen beruhrt der Aspekt einer Darstellung betreffend
die erfindungsgemalle Losung die Frage der Neuheit, die
im Hinblick auf die D2 keiner Erdrterung bedarf. Zum
anderen i1st eine - sich vorliegend nicht aus dem Stand
der Technik ergebende - Darstellung betreffend die
Zuordnung von Volltrum und Leertrum gemald dem Anspruch 1
fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ohne
Belang, wenn, wie ausgefihrt, davon auszugehen ist, dass
der Fachmann dann, wenn der zur Verfigung stehende Raum
es erfordert, ohne erfinderisches Zutun im Rahmen
fachmannischer MalRnahmen zur erfindungsgeméflfen Zuordnung

von Volltrum und Leertrum gelangt.

Die Kammer vermag in diesem Zusammenhang auch nicht zu
erkennen, dass, wie seitens der Beschwerdegegnerin
argumentiert, die Aussage des Ladungsbescheids
(Abschnitt 8.6.3) im vorliegenden Fall unzutreffend sei,
nach der es, "iIm Gegensatz zu der angefochtenen
Entscheidung bei der Prifung der erfinderischen
Tatigkeit weniger darauf anzukommen scheint, ob andere
naheliegende Loésungen fir die gestellte Aufgabe
existieren, sondern vielmehr darauf, ob die im

Anspruch 1 definierte L6sung naheliegend ist oder nicht',
weil, wie ausgefuhrt, vorliegend das Fehlen einer
Darstellung im Stand der Technik betreffend eine
Speichereinrichtung mit entsprechend den Merkmalen h)
und 1) zugeordnetem Volltrum und Leertrum dann, wenn
diese Zuordnung ausgehend von der D2 als nachstkommenden
Stand der Technik als naheliegend zu erachten ist, nicht
als Indiz fur das Vorliegen erfinderischer Tatigkeit

verstanden werden kann.
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Die weitere Argumentation der Beschwerdegegnerin, dass
es umfangreicher nicht naheliegender Modifikationen
bedurft hatte, um die Ubereinanderliegende Anordnung des
Volltrums und des Leertrums nach der Figur 1 der D2 in
die hintereinander liegende Anordnung nach dem

Anspruch 1 zu uUberfuhren, vermag schon deshalb nicht zu
Uberzeugen, weil diesbeziglich keine uUber den Rahmen
fachmannischen Handelns hinausgehende Mallhahmen genannt
wurden. Die Kammer erachtet die in diesem Zusammenhang
angesprochene notwendige Verlegung der in der Figur 1
gezeigten Spanneinrichtung 25 sowie die Notwendigkeit,
das Forderelement 8 auf eine andere als der in der
Figur 1 dargestellten Weise von dem Volltrum zum
Leertrum und von diesem zurick zum Volltrum zu fuhren,
als den Rahmen fachublichen Handelns nicht
Uberschreitend. Dies, wie in der mundlichen Verhandlung
seitens der Kammer angesprochen, auch deshalb, weil iIn
dem Anspruch 1 bspw. auf die Zu- und Ruckfuhrung des

Forderelementes gerichtete Merkmale nicht enthalten sind.

Betreffend die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
im Hinblick auf die o.g. zweite Aufgabe ist die Kammer
der Auffassung, dass es im vorliegenden Fall der
naheliegenden Anordnung von hintereinander liegendem
Volltrum und Leertrum als eine naheliegende Moglichkeit
anzusehen ist, das Volltrum und das Leertrum
entsprechend dem ersten Teil des Merkmals g) und dem
Merkmal h) so auszubilden und anzuordnen, dass jeder
Lage des Volltrums eine korrespondierende Lage des
Leertrums in derselben Ebene zugeordnet ist. Dies ergibt
sich, wie seitens der Beschwerdefihrerin ausgefiuhrt, aus
D2, Figur 1 nahezu zwangslaufig, in dem Volltrum und
Leertrum als Module im Wesentlichen gleich ausgebildet

sind. Eine derartige Ausbildung und Zuordnung von
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Vol ltrum und Leertrum ergibt sich unabhé&ngig davon in
naheli1egender Weise auch aus der offensichtlichen
Uberlegung heraus, dass dann die nach der Figur 1 der D2
getrennten Fuhrungen 26 fur das Volltrum und das
Leertrum in denselben Ebenen liegen und diese dann zur
Vereinfachung des Aufbaus der Speichereinrichtung
entsprechend dem Merkmal k) vereint werden konnen.

Die Kammer erachtet in diesem Zusammenhang die
Auffassung der Beschwerdefihrerin als zutreffend, nach
der die Ausbildung und Anordnung des Volltrums und des
Leertrums sowie der FUhrungen entsprechend der zweiten
Merkmalsgruppe lediglich darauf beruht, dass von einer
sich aus der Lagezuordnung von Volltrum und Leertrum
entsprechend dem Merkmal h) ergebenden Moglichkeit unter
Beriucksichtigung der Fuhrungen 26 nach der D2 Gebrauch
gemacht wird. Es kann somit dahingestellt bleiben,
inwieweit, wie seitens der Beschwerdefuhrerin dargelegt,
die gemeinsame Fuhrung des Forderelementes fur das
Volltrum und das Leertrum der D7 (Figur 3) als Hinweis
fur die angesprochene Verwendung derselben Fuhrungen
innerhalb des Volltrums und des Leertrums angesehen

werden kann.

Der Argumentation der Beschwerdegegnerin, dass die
Ausbildung der Speichereinrichtung nach der zweiten
Merkmalsgruppe mangels konstruktiver Hinweise in D2
nicht als naheliegend erachtet werden konne, kann nicht
gefolgt werden. Zum einen ist weder ersichtlich noch
aufgezeigt worden, dass die Ausbildung und Anordnung des
Volltrums und des Leertrums und die Ausbildung der
Fihrungen nach dieser Merkmalsgruppe Mallhahmen bedarf,
die Uber den Rahmen fachmannischen Handelns hinausgehen
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und zum anderen sind auch dem Anspruch 1 keine

derartigen MalRnahmen entsprechende Merkmale zu entnehmen.

4.5.7 Da, wie ausgefuhrt, weder die Losung der ersten Aufgabe
noch die sich daran unmittelbar anschlielende Losung der
zweiten Aufgabe auf erfinderischer Tatigkeit beruht,
kann die Speichereinrichtung nach dem Anspruch 1 nicht
als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend angesehen
werden (Artikel 56 EPU).

5. Erfinderische Tatigkeit / Hilfsantrage

5.1 Die zusatzlichen Merkmale des Anspruchs 1 gemal 2.

Hilfsantrag, nach denen

1) die Fuhrungselemente des Leertrums aus zwel
Tellerturmen, die jeweils mehrere Teller aufweisen,
die auf einer vertikalen Achse drehbar angeordnet

sind, gebildet sind, wobei

m) die Tellerturme in einer horizontalen Ebene linear

bewegbar ausgebildet sind

betreffen die Ausbildung des Leertrums.

Sie vermodgen, in Verbindung mit den uUbrigen Merkmalen
dieses Anspruchs, nicht zu einer auf erfinderischer
Tatigkeit beruhenden Speichereinrichtung fuhren

(Artikel 56 EPU), weil ein derartiger Aufbau des
Leertrums, wie seitens der Beschwerdefuhrerin
ausgefuhrt, ausgehend von der Ausbildung des Leertrums 9
nach der Figur 1 der D2 (vgl. Spalte 4, Zeilen 8 - 17;
Figur 1) mit zweil auf vertikalen Achsen 4, 12

angeordneten Tellerturmen 7, 13 mit Tellern (disc
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modules) 6, wobei der Tellerturm 7 entsprechend dem
Merkmal m) horizontal bewegbar ausgebildet ist unter
Berucksichtigung des Hinweises der D5 (Spalte 5, Zeilen
30 - 35), nach dem bei einer Speichereinrichtung der in
Rede stehenden Art das Forderelement innerhalb eines
Trums uUber mehr als zwei Fordertrommeln gefihrt werden
kann, als auf einer Anwendung naheliegender
Moglichkeiten fur die Ausbildung der FUhrung eines
Forderelementes im Bereich eines Leertrums anzusehen

ist.

In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass auf Ruckfrage
der Kammer in der mindlichen Verhandlung, seitens der
Beschwerdegegnerin keine Wirkung genannt wurde, die sich
allein aufgrund dieser Merkmalskombination des

Anspruchs 1 ergabe. Die diesbeziglich genannte Wirkung
einer in Langsrichtung der Speichereinrichtung kompakten
Zuordnung von Volltrum und Leertrum, die sich nach der
Beschwerdegegnerin aufgrund des Verstandnisses des
Fachmannes und unter Beriucksichtigung der Beschreibung
und der Figuren des Streitpatents ergeben solle, hat
daber, mangels diesbeziglicher Merkmale im Anspruch 1
auller Betracht zu bleiben.

Die zusatzlichen Merkmale des Anspruchs 1 gemaf
3. Hilfsantrag, nach denen

n) die Fuhrungselemente Im Bereich des Volltrums aus
zwel Scheirbentirmen, die jeweils mehrere
Speicherscheiben aufweisen, die auf einer vertikalen
Achse drehbar angeordnet sind, gebildet sind, wobei
die Scheibentirme relativ zueinander bewegbar sind,
derart, dass ein erster Scheibenturm ortsfest und der

zweite Scheibenturm in einer horizontalen Ebene
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linear zum ersten Scheibenturm bewegbar ausgebildet
ist und

0) oberhalb der Scheibentirme eine Einlaufscheibe und
unterhalb des ortsfesten Scheibenturms eine
Auslaufscheibe angeordnet ist, wobei der Durchmesser
der Einlaufscheibe groller als der Durchmesser der
Auslaufscheibe und der Durchmesser der Auslaufscheibe

groler als der Durchmesser der Speicherscheiben ist

betreffen eine weitere Definition betreffend den Aufbau

des Volltrums.

Auch sie vermdgen, in Verbindung mit den uUbrigen
Merkmalen dieses Anspruchs, nicht zu einer auf
erfinderischer Tatigkeit beruhenden Speichereinrichtung
zu fuhren (Artikel 56 EPU).

Die Ausbildung des Volltrums nach dem Merkmal n)
entspricht derjenigen nach der Figur 1 der D2, nach der
das Volltrum zwei Scheibentirme 10, 15 umfasst, die
jeweills mehrere Speicherscheiben (disc modules) 6
aufweisen, die auf einer vertikalen Achse 5, 14 drehbar
angeordnet sind, wobeil die Scheibenturme 10, 15 relativ
zueinander bewegbar sind, derart, dass ein erster
Scheibenturm 15 ortsfest und der zweite Scheibenturm 10
In einer horizontalen Ebene linear zum ersten

Scheirbenturm bewegbar ausgebildet ist.

Betreffend das Merkmal o) wurde seitens der
Beschwerdegegnerin als Wirkung genannt, dass durch diese
Anordnung und Ausbildung der Einlaufscheibe und der
Auslaufscheibe die Moglichkeit geschaffen wird, Produkte
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in beliebigen Richtungen in die Speichereinrichtung

hinein und aus dieser wieder heraus zufiuhren.

Unter Beriucksichtigung des Umstandes, dass der

Anspruch 1 keine weitere Definition beziglich der
Ausbildung und der Wirkungsweise der Einlaufscheibe und
der Auslaufscheibe enthalt, erachtet die Kammer die
Argumentation der Beschwerdefihrerin als zutreffend,
nach der es bezluglich des Eingabereiches und des
Ausgabebereiches keiner scheibenférmigen Ausbildung,
sondern lediglich einer entsprechenden FUhrung des
Foérderelementes bedurfe, um die angesprochene Wirkung zu
erreichen, und nach der es naheliegend sei, das
Forderelement abhdngig von der jeweils gewinschten

Richtung fur die Eingabe bzw. Ausgabe zu fihren.

Dies gilt auch unter Beruiucksichtigung des Argumentes der
Beschwerdegegnerin, nach dem es ausgehend von dem
Volltrum der Speichereinrichtung nach der Figur 1 der D2
aufwendig sei, die Richtung des Forderelementes
innerhalb des Eingabebereichs und des Ausgabebereichs zu
verandern aufgrund der diesen Bereichen jeweils
benachbarten Elemente, wie der Spannvorrichtung 18 bzw.
der Antriebseinrichtung 23. Es trifft zwar zu, dass zur
Richtungsanderung betreffend den Eingabebereich und den
Ausgabebereich Modifikationen erforderlich sind. Dabei
Ist jedoch zu beriucksichtigen, dass zum einen das
Volltrum nach der Figur 1 der D2 im Hinblick auf die
dort vorgegebenen Richtungen des Forderelements im
Eingabe- und Ausgabebereich konzipiert worden ist und
zum anderen, dass die fur bedarfsabhangige
Richtungsanderungen erforderlichen MalBhahmen den Rahmen
fachiublichen Handelns nicht uberschreiten.
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Die zusatzlichen Merkmale des Anspruchs 1 gemaf

4. Hilfsantrag betreffen die Ausbildung des Volltrums
nach den o.g. Merkmalen n) sowie diejenige des Leertrums
nach den Merkmalen 1) und m), wobeil letztere zusatzlich
noch dahingehend definiert sind, dass

p) die Teller des Leertrums einen deutlich geringeren

Durchmesser als die Speicherscheiben aufweisen.

Betreffend diese Merkmale wurde seitens der
Beschwerdegegnerin ein Synergieeffekt geltend gemacht,
der insbesondere durch das Merkmal p) in einer weiteren
Verkirzung der Baulange der Speichereinrichtung in

Langsrichtung liege.

Auf Ruckfrage der Kammer in der mundlichen Verhandlung
vertrat sie die Auffassung, dass nicht samtliche
Merkmale, auf die diese Wirkung zurickgehe, im Anspruch
enthalten sein missen, soweit sie fur den Fachmann unter
Berucksichtigung seines Fachwissens aus dem Streitpatent
Im dbrigen ersichtlich seien. Die Kammer vermag dieser
Auffassung nicht beizutreten. Da der Anspruch 1 nicht
samtliche zum Erreichen dieser Wirkung erforderlichen
Merkmale umfasst, wie z.B. die verschachtelte
Konstruktion von Volltrumscheibenturm und
Leertrumtellertirme, kann diese Wirkung, und damit auch
ein Synergieeffekt, bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit nicht berucksichtigt werden.

Die Speichereinrichtung nach diesem Anspruch 1 beruht
somit aus den bezuglich des Anspruchs 1 nach dem 2. und
3. Hilfsantrag genannten Griunden nicht auf
erfinderischer Tatigkeit.
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5.4 Anspriuche 1 gemall dem 6. — 8. Hilfsantrag

Die Anspriche 1 gemall dem 6. — 8. Hilfsantrag beruhen
aus den oben betreffend die Anspriche 1 gemald dem

2. - 4. Hilfsantrag genannten Grunden gleichfalls nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU),
weil die zusatzlich eingefiugte Verwendungsangabe fur die
Speichereinrichtung "zum Speichern eines aus Zigaretten
gebildeten Massenstroms™ zu keinem Unterschied
betreffend die Speichereinrichtung nach der D2 fuhrt,
fur die eine entsprechende Verwendung auf dem Gebiet der
Herstellung und Verpackung von Zigaretten genannt ist
(Spalte 1, Zeilen 12 — 19).

5.5 Aus den genannten Grinden beruht keine der
Speichereinrichtungen nach den Ansprichen 1 samtlicher
Antrage auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56
EPU).
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
R. Schumacher H. Meinders
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