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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerden der Patentinhaberin und der Einspre-
chenden richten sich gegen die Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung, dass das europadische Patent Nr.

1 253 098 in der Fassung des damaligen Hilfsantrags 1
den Erfordernissen des Europadischen Patentiiberein-

kommens genige.

Der Einspruch stitzte sich auf die in Artikel 100 a)
EPU 1973 genannten Einspruchsgriinde der fehlenden Neu-
heit, Artikel 54 EPU 1973 und der mangelnden erfinde-
rischen T&atigkeit, Artikel 56 EPU 1973.

Am 8. Marz 2017 fand eine miindliche Verhandlung vor der

Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefiihrerin I (Einsprechende) beantragte,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent

zu widerrufen.

Die Beschwerdefiihrerin II (Patentinhaberin) beantragte
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und den Ein-
spruch zuriickzuweisen, hilfsweise das Patent auf der
Grundlage der mit Schreiben vom 19. Dezember 2016 als
Anlagen 1 oder 3 bis 13 eingereichten Hilfsantrdge oder
dem wéhrend der mindlichen Verhandlung als Anlage 2
eingereichten Hilfsantrag, die Hilfsantrdge Jjeweils mit
der angepassten Beschreibung gemaBl Anlage 14 aufrecht-
zuerhalten.

[Anmerkung der Kammer: Die als Anlagen 1 bis 13 einge-
reichten Hilfsantradge, jeweils mit der angepassten
Beschreibung gemal Anlage 14, werden nachfolgend als

Hilfsantrdage 1 bis 13 bezeichnet.]
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VI. Der erteilte Anspruch 1 (Hauptantrag) lautet wie folgt:

"Einrichtung (1) zur Verarbeitung von einer Stapel-
vorrichtung (9) zugefihrten Druckerzeugnissen (2), die
an einer Auslage einer Druckmaschine oder einer Druck-
verarbeitungsmaschine von einer Fdrdervorrichtung (3)
zum hédngenden Weitertransport erfasst und iliber einen
Forderpfad einer der Stapelvorrichtung (9) vorgeschal-
teten Ueberfiihrungsvorrichtung (5) zugefiihrt werden,
dadurch gekennzeichnet, dass die Stapelvorrichtung (9)
als von der Ueberfihrungsvorrichtung (5) losbare Ein-
heit ausgebildet ist und wahlweise an die mit der
Druckmaschine oder der Druckverarbeitungsmaschine for-
derwirksam verbundene Ueberfiihrungsvorrichtung (5)

anschliessbar ist."

VII. In Anspruch 1 der Hilfsantrage 1 und 3 bis 13 wurde das

Merkmal des Anspruchs 1 des Hauptantrags

"EFinrichtung (1) zur Verarbeitung von einer Stapel-

vorrichtung (9) zugefiihrten Druckerzeugnissen (2)"

durch folgenden Text ersetzt:

"EFinrichtung (1) zur Verarbeitung von Druckerzeug-
nissen (2), die einer Stapelvorrichtung (9) zur

Bildung von Stapeln zugefiihrt werden".

VIII. Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 lautet wie folgt (der
gegenliber dem erteilten Anspruch 1 eingefiigte bzw.

geanderte Text wurde durch die Kammer unterstrichen):

"Einrichtung (1) zur Verarbeitung von einer Stapel-
vorrichtung (9) zugefihrten Druckerzeugnissen (2), die
an einer Auslage einer Druckmaschine oder einer Druck-

verarbeitungsmaschine von einer Fdrdervorrichtung (3)
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zum hangenden Weitertransport erfasst und lber einen
Forderpfad einer der Stapelvorrichtung (9) der Ein-

richtung (1) vorgeschalteten gberfuhrungsvorrichtung

(5) zugefihrt werden, dadurch gekennzeichnet, daB die
Stapelvorrichtung (9) als von der gberfuhrungsvor—
richtung (5) ldsbare Einheit ausgebildet ist und wahl-

weise an die mit der Druckmaschine forderwirksam ver-—

bundene Uberfithrungsvorrichtung, der die Druckerzeug-

nisse als Schuppenstrom zugefiithrt werden, oder mit der

Druckverarbeitungsmaschine forderwirksam verbundene

gberfUhrungsvorrichtung, der die Druckerzeugnisse in

vereinzelter Anordnungsweise zugefihrt werden, an-

schliebbar ist."

Die Beschwerdefiihrerin I (Einsprechende) hat im
schriftlichen Verfahren und in der mindlichen Verhand-

lung im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag

Das erste Merkmal

"Einrichtung (1) zur Verarbeitung von einer Stapel-

vorrichtung (9) zugefiihrten Druckerzeugnissen (2)"

des erteilten Anspruchs 1 betreffe eine Einrichtung 1
zur Verarbeitung von einer Stapelvorrichtung 9 zuge-
fiihrten Druckerzeugnissen 2. Nach dem Wortlaut dieses
Merkmals verarbeite die erfindungsgemédBe Einrichtung
Druckerzeugnisse, die einer Stapelvorrichtung bereits
zugefihrt seien. Dieser ansonsten nicht weiter ein-
schrankenden Zweckangabe kdnne nur entnommen werden,
dass die Einrichtung der Stapelvorrichtung nachge-
schaltet sei, da sie sonst nicht dazu dienen kdnne
"einer Stapelvorrichtung (9) zugefiihrte Druckerzeug-

nisse" zu verarbeiten.
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Das folgende zweite Merkmal des erteilten Anspruchs 1
beschreibe, was mit den Druckerzeugnissen geschehe
bevor sie einer Stapelvorrichtung zugefihrt werden, um
anschlieRBend durch die Einrichtung verarbeitet zu
werden. Dieses Merkmal schranke somit die beanspruchte
Einrichtung nicht weiter ein. Somit betreffe der Ober-
begriff des Anspruchs 1 eine Einrichtung ohne weitere
konstruktive Merkmale, welche die Verarbeitung von
Druckerzeugnissen bezwecke, die einer Stapelvorrichtung
zugefihrt seien. Auch der kennzeichnende Teil des er-
teilten Anspruchs 1 trage nicht dazu bei, zu verdeut-
lichen was der beanspruchte Gegenstand tatsachlich sein
solle. Der Anspruch sei somit hinsichtlich der Merkmale

der Einrichtung unbestimmt.

Eine nicht weiter gekennzeichnete Einrichtung zur Ver-
arbeitung von einer Stapelvorrichtung zugefihrten
Druckerzeugnissen sei flir den Fachmann nicht erfinde-
risch. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag

beruhe nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Hilfsantrdge 1 und 3 bis 13

Die verspatet vorgelegten Hilfsantrage 1 und 3 bis 13
seien nicht in das Verfahren zuzulassen, weil die oben
genannten Beanstandungen des Wortlauts des erteilten
Anspruchs 1 bereits in der Beschwerdebegriindung der
Einsprechenden (im Punkt III.A) vorgetragen worden
seien. Somit gadbe es keine lberzeugenden Grinde fir die
spate Vorlage dieser Hilfsantrédge und die
Anspruchsfassungen seien keine unmittelbare Reaktion
auf die vorlaufige Meinung der Kammer. Zudem
erweilterten Hilfsantradge 1 und 3 bis 13 den durch die
Beschwerdebegriindung festgelegten Diskussionsrahmen und

seien nicht prima facie eindeutig gewahrbar. Es sei
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nicht begriindet worden, warum diese neuen Hilfsantrage

die geltend gemachten Einwande beheben sollten.

Diese Hilfsantridge seien wegen Anderungen, welche unter
anderem den Schutzbereich erweiterten, als nicht ge-
wahrbar zurickzuweisen. Der erteilte Anspruch 1 be-
anspruche eine Einrichtung zur Verarbeitung von einer
Stapelvorrichtung zugefihrten Druckerzeugnissen. Diese
Einrichtung sei der Stapelvorrichtung nachgeschaltet.
Gemal dem geanderten ersten Merkmal des jeweiligen
Anspruchs 1 gemal der Hilfsantrdge 1 und 3 bis 13
wirden andere Einrichtungen beansprucht, namlich
solche, die der Stapelvorrichtung vorgeschaltet seien.
Dies stelle eine Erweiterung des Schutzbereichs dar,
welcher gegen die Anforderungen des Artikel 123(3) EPU

verstole.

Hilfsantrag 2

Der sehr verspatet vorgelegte Hilfsantrag 2 sei nicht

in das Verfahren zuzulassen, weil:

- die vorgenommenen Anderungen eine erheblich Ande-
rung des Gegenstandes darstellen, fir den Schutz
begehrt werde, so dass sich eine v6llig neue

Situation fir die Einsprechende ergebe; und

- ein solcher Hilfsantrag bereits viel friher im
Verfahren hatte gestellt werden kdnnen, so dass es
gegen Ende der miindlichen Verhandlung vor der

Beschwerdekammer zu spat sei.

Die Beschwerdefihrerin II (Patentinhaberin) hat im
schriftlichen Verfahren und in der mindlichen Ver-

handlung im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:
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Hauptantrag

Die Auslegung des Gegenstandes des erteilten Anspruchs
1 (Hauptantrag) sei wie folgt: die gemal dem ersten
Merkmal einer Stapelvorrichtung zugefiithrten Druck-
erzeugnisse wliirden gemaB dem folgenden zweiten Merkmal
an einer Auslage einer Druckmaschine oder einer Druck-
verarbeitungsmaschine von einer Fordervorrichtung zum
hangenden Weitertransport erfasst und lber einen For-
derpfad einer der Stapelvorrichtung vorgeschalteten
Uberfiihrungsvorrichtung zugefiihrt. Da diese Erfassung
und Zufilhrung gemal dem zweiten Merkmal die Drucker-
zeugnisse auf ihrem Weg zwischen der Auslage der
Druckmaschine und der der Stapelvorrichtung vorgeschal-
teten Uberfihrungsvorrichtung betreffe, sei es wegen
des Sinnzusammenhangs des ersten und zweiten Merkmals
ausgeschlossen, die in dem ersten Merkmal genannten
"zugefilihrten Druckerzeugnisse" so zu verstehen, dass

sie der Stapelvorrichtung bereits zugefilhrt seien.

Damit stehe es auch in Einklang, dass in der Al-Schrift
Spalte 3, Zeile 50 bis 57 der den Direktdruck betref-
fende Teil der erfindungsgemalen Einrichtung als
Einrichtung zur Verarbeitung von einer Auslage einer
Druckmaschine entnommenen Druckerzeugnissen und der den
Einsteckdruck betreffende Teil der erfindungsgeméflen
Einrichtung als eine Ausfiihrung zur Verarbeitung von
einer Druckverarbeitungsmaschine (Einsteckmaschine)

abgenommener Druckerzeugnisse bezeichnet sei.

Aus diesen Offenbarungsstellen folge somit, dass unter
den "zugefiihrten Druckerzeugnissen" des ersten Merkmals
des erteilten Anspruchs 1 die zuzufihrenden zu verste-
hen seien und die in diesem Merkmal genannte "Verarbei-
tung" die Behandlung der zuzufilhrenden Druckerzeugnisse

auf ihrem Weg zur Stapelvorrichtung bezeichne.
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Die Stapelvorrichtung sei hierbei Teil des Anspruchs-
gegenstandes, welcher wahlweise an die mit der Druck-
maschine oder der Druckverarbeitungsmaschine fdrder-
wirksam verbundene Uberfithrungsvorrichtung anschlieBbar
sei. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Hilfsantrdge 1 und 3 bis 13

Die Hilfsantrdge 1 und 3 bis 13 seien eine Reaktion auf
die vorlaufige Meinung der Kammer und seien bestrebt,
die darin enthaltenen Einwande zu beheben. Die vorge-
nommenen Anderungen seien Uberschaubar und ergdnzten
den Gegenstand der Anspriche nur durch Merkmale der
erteilten abhangigen Anspriche. Hilfsantrdge 1 und 3

bis 13 seien somit ins Verfahren zuzulassen.

Der jeweilige Anspruch 1 gemaBl der Hilfsantrdge 1 und 3
bis 13 sei gegeniiber der erteilten Fassung dadurch
geandert, dass im ersten Merkmal des erteilten An-

spruchs 1 der Wortlaut

"einer Stapelvorrichtung (9) zugefiihrten Drucker-

zeugnissen (2)"

im Einklang mit dem Abschnitt [0002] der Al-Schrift wie
folgt geédndert sei

"Druckerzeugnissen (2), die einer Stapelvorrichtung

(9) zur Bildung von Stapeln zugefiihrt werden".

Diese Anderung ergebe sich aus der bereits vorgetrage-
nen Auslegung des erteilten Anspruchs 1 und stelle
keine Erweiterung des Schutzbereichs dar. Im erteilten

Anspruch 1 seien diese Merkmale des Gegenstandes des
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Anspruchs 1 - insbesondere im zweiten Anspruchsmerkmal

- lediglich funktional definiert gewesen.
Hilfsantrag 2

Anspruch 1 gemal dem neuen Hilfsantrag 2 stelle klar,
dass die Stapelvorrichtung zwingend Teil des bean-

spruchten Gegenstands sei. Der neue Hilfsantrag 2 sei
ins Verfahren zuzulassen, weil er die Probleme bezig-

lich der Auslegung des Anspruchsgegenstandes ausraume.

Entscheidungsgriunde

1. Hauptantrag

1.1 Gegenstand des erteilten Anspruchs 1

1.1.1 Bei dem beanspruchten Gegenstand handelt es sich um
eine "Einrichtung (1) zur Verarbeitung von .. Drucker-
zeugnissen (2)" und insbesondere um eine "Einrichtung
(1) zur Verarbeitung von einer Stapelvorrichtung (9)

zugefihrten Druckerzeugnissen (2)" [erstes Merkmal].

Da die Druckerzeugnisse der Stapelvorrichtung bereits
zugefihrt sind (der Wortlaut des Anspruchs ist
"zugefihrt" und nicht "zuzufiihrenden"), ist die bean-
spruchte "Einrichtung (1) zur Verarbeitung von ..
Druckerzeugnissen (2)" der Stapelvorrichtung in
Forderrichtung der Druckerzeugnisse nachgelagert, d.h.

stromabwarts.

Das erste Merkmal lasst hierbei offen, ob die Stapel-
vorrichtung zum Anspruchsgegenstand zahlt oder nicht.

Die Einrichtung muss lediglich geeignet sein, von einer
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Stapelvorrichtung zugefiihrte Druckerzeugnisse (2) zu

verarbeiten.

Das zweite Merkmal des erteilten Anspruchs 1 ("die an
einer Auslage einer Druckmaschine oder einer Druckver-
arbeitungsmaschine von einer Férdervorrichtung (3) zum
hdngenden Weitertransport erfasst und iliber einen FOr-
derpfad einer der Stapelvorrichtung (9) vorgeschalteten
Ueberfiihrungsvorrichtung (5) zugefiihrt werden")
beschreibt, wie die Druckerzeugnisse von der Auslage
einer Druckmaschine oder einer Druckverarbeitungsma-
schine bis zur Stapelvorrichtung gelangen. Weil diese
Forderung der Druckerzeugnisse stromaufwdrts der Sta-
pelvorrichtung stattfindet, kann das zweite Merkmal
nichts zur Kennzeichnung der sich stromabwarts befind-
lichen beanspruchten "Einrichtung (1) zur Verarbeitung

von .. Druckerzeugnissen (2)" beitragen.

Das dritte Merkmal des erteilten Anspruchs 1 ("dass die
Stapelvorrichtung (9) als von der Ueberfiihrungsvorrich-
tung (5) 1ésbare Einheit ausgebildet ist") beschreibt
eine Eigenschaft der Stapelvorrichtung, wobei, wie
bereits weiter oben erdrtert, die Stapelvorrichtung
nicht zwingend zum Anspruchsgegenstand gehdrt. Somit
kann das dritte Merkmal nichts zur Kennzeichnung der
beanspruchten "Einrichtung (1) zur Verarbeitung von ..

Druckerzeugnissen (2)" beitragen.

Das vierte und letzte Merkmal des erteilten Anspruchs 1
beschreibt weiter, dass die Stapelvorrichtung zu
bestimmten Verwendungen stromaufwadrts geeignet zu sein
hat ("wahlweise an die mit der Druckmaschine oder der
Druckverarbeitungsmaschine férderwirksam verbundene
Ueberfiihrungsvorrichtung (5) anschliessbar"). Somit

kann auch das vierte Merkmal nichts zur Kennzeichnung
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der beanspruchten "Einrichtung (1) zur Verarbeitung von

. Druckerzeugnissen (2)" beitragen.

Dem Argument der Beschwerdefithrerin II, dass es sich
bei den zweiten bis wvierten Merkmalen des erteilten
Anspruchs 1 um funktional definierte Merkmale der
beanspruchten Einrichtung handeln soll, kann nicht
gefolgt werden, weil Anspruch 1 vollig offen léasst, ob
irgendeine der im Anspruch erwdhnten Vorrichtungen
"Auslage der Druckmaschine", "Auslage der Druckverar-
beitungsmaschine", "Férdervorrichtung (3)", "Sta-
pelvorrichtung (9)" oder "Uberfiihrungsvorrichtung (5)"

auch zum Anspruchsgegenstand gehort oder nicht.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB seinem

Wortlaut auf eine "Einrichtung (1) zur Verarbeitung von
. Druckerzeugnissen (2)" beschréankt, die dazu geeignet
sein muss, dass ihr Druckerzeugnisse von einer Stapel-

vorrichtung (9) zugefiihrt werden.

Beschreibung - Anmeldung (Al-Schrift)

Absatz [0001] der Anmeldung entspricht den ersten
beiden Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 und stitzt

diesen somit.

Absatz [0006] der Anmeldung definiert die Aufgabe der
Erfindung, "fiir den Einsteckdruck eine Ueberfiihrungs-
vorrichtung zu schaffen, mit der durch eine regelmds-
sige Anordnung der Druckerzeugnisse eine zuverldssige
Verarbeitung resp. ein lagegenaues Absetzen der Druck-
erzeugnisse gewdhrleistet wird, und die mit einer ein-
heitlichen Stapelvorrichtung férderwirksam verbindbar
ist". Im Gegensatz zum Anspruchsgegenstand und zum
Absatz [0001] soll die "Ueberfiihrungsvorrichtung" die

Erfindung ausmachen, wobei weiterhin offen bleibt, ob
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die damit verbindbare "Stapelvorrichtung" zur Erfindung

gehdért oder nicht.

Absatz [0007] offenbart die L&sung dieser Aufgabe
darin, dass "die Stapelvorrichtung als von der Ueber-
fiihrungsvorrichtung 16sbare Einheit ausgebildet ist und
wahlweise an eine mit der Druckmaschine oder der Druck-
weiterverarbeitungsmaschine forderwirksam verbundene
Ueberfiihrungsvorrichtung anschliessbar ist". Im Gegen-
satz sowohl zum Anspruchsgegenstand als auch zum Absatz
[0006], besteht die Losung aus einer "Stapelvorrich-

tung" mit gewissen Eigenschaften.

Figur 1 und Absatze [0023] und [0024] offenbaren eine
erste Einrichtung zur Verarbeitung von einer Auslage
einer Druckmaschine entnommenen Druckerzeugnissen. Die
Druckerzeugnisse werden hierbei auf einer Forderbandan-

ordnung 7 als Schuppenstrom gefordert.

Figuren 2 bis 5 und Absatze [0025] und [0026] offenba-
ren eine weitere Einrichtung, bei der die einer Druck-
verarbeitungsmaschine entnommenen Druckerzeugnisse

einer Fordertrommel 17 zugefiihrt werden.

Gemal der Beschreibung der Anmeldung soll die Erfindung

somit aus dem Folgenden bestehen:

- der im Anspruch 1 beanspruchten "Einrichtung (1)
zur Verarbeitung von einer Stapelvorrichtung (9)
zugefiihrten Druckerzeugnissen (2)" (Absatz [0001]);
oder

- einer Uberfilhrungsvorrichtung fiir den Einsteckdruck

(Absatz [0006]); oder
- einer Stapelvorrichtung, die als losbare Einheit
ausgebildet ist (Absatz [0007]); oder

- der ersten Einrichtung (Figur 1 und Absatze [0023]
und [0024]); oder
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- der zweiten Einrichtung (Figuren 2 bis 5 und
Absatze [0025] und [0026]).

Somit ist die Erfindung in der Anmeldung nicht konsis-
tent offenbart.

Beschreibung - Streitpatent (Bl-Schrift)

Absatz [0001] ist gegeniber der Anmeldung unverandert.

Eine Wirdigung des amerikanischen Patents US 4,457,656
A wurde als Absatz [0006] in der Patentschrift aufge-
nommen, so dass sich alle nachfolgenden Absatznummern
um 1 gegenliber dem entsprechenden Absatz der Anmeldung

verschieben.

Die Aufgabe der Erfindung wurde dahingehend verandert,
"eine einer Druckmaschine direkt nachgeschaltete Ein-
richtung mit einer Ueberfiihrungsvorrichtung fir den
Einsteckdruck zu schaffen .." (Absatz [0007]), so dass
einerseits die Erfindung nicht nur aus der "Ueberfiih-
rungsvorrichtung" besteht (vgl. Absatz [0006] der
Anmeldung) und andererseits die Einrichtung einer

Druckmaschine direkt nachgeschaltet ist.

Die restliche Absatze der Patentschrift sind gegeniiber
der Anmeldung nicht verédndert worden (siehe Punkt
1.1.7).

Somit ist die Erfindung im Streitpatent ebenfalls nicht
konsistent offenbart (siehe Punkt 1.1.8).

Seitens der Beschwerdefihrerin II wurde vorgetragen,
dass die beanspruchte Einrichtung die Verarbeitung der

Druckprodukte ab der Auslage bis zur Stapelvorrichtung
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betreffe. Diese Auffassung steht im Widerspruch zum
Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 (siehe Punkt 1.1.5).

Die Beschwerdefihrerin II sieht ihr Verstédndnis des
Gegenstandes des erteilten Anspruchs 1 durch den Absatz
[0024] der Beschreibung gestitzt. Absatz [0024] des
Streitpatents ist ein Teil der Beschreibung einer der
Einrichtungen (Figur 1 und Absatze [0024] und [0025])
wobei die im Anspruch 1 beanspruchte "Einrichtung (1)
zur Verarbeitung von einer Stapelvorrichtung (9) zuge-
fliihrten Druckerzeugnissen (2)" fehlt, weil die in Figur
1 offenbarte Einrichtung mit der Stapelvorrichtung 9

endet.

Nach Artikel 84 EPU 1973, erster Satz sind es die
Patentanspriiche, die den Gegenstand angeben miissen, flr
den Schutz begehrt wird. Das Heranziehen der
Beschreibung, wie von den Beschwerdefithrerin II vorge-
tragen, kann somit im vorliegenden Fall zu keinem ande-
ren Verstandnis des Gegenstandes des Anspruchs 1 fih-
ren. Da im vorliegenden Fall zudem die Erfindung in der
Anmeldung und im Streitpatent nicht konsistent offen-
bart ist, ist auch nicht klar, welcher Teil der
Beschreibung - abgesehen von Absatz [0001] - hierzu
bevorzugt heranzuziehen ware. Die Beschreibung des
Streitpatents kann daher nicht zu einer anderen Ausle-

gung des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 fihren.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit auf eine "Ein-
richtung (1) zur Verarbeitung von .. Druckerzeugnissen
(2)" beschrankt, die dazu geeignet sein muss, dass ihr
Druckerzeugnisse von einer Stapelvorrichtung 9 zuge-

fihrt werden.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 100 a) EPU 1973)
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Es ist dem Fachmann aus seinem allgemeinen Fachwissen
bekannt, dass Stapelvorrichtungen nicht endgiltige
Lagerstatten flir Druckerzeugnisse sind, so dass Stapel-
vorrichtungen dazu geeignet sind, darin gestapelte

Druckerzeugnisse wieder freizugeben.

Da die beanspruchte "Einrichtung (1) zur Verarbeitung
von .. Druckerzeugnissen (2)" durch keine weiteren Merk-
male gekennzeichnet ist, ist es flir den Fachmann offen-
sichtlich, bei Bedarf in einer Stapelvorrichtung gesta-
pelte Druckerzeugnisse mittels einer Einrichtung ent-

sprechend weiter zu verarbeiten.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU 1973).

Hilfsantrdge 1 und 3 bis 13

Zulassigkeit

Gemal der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des
Europédischen Patentamts (VOBK, Zusatzpublikation 1 -
Amtsblatt EPA 1/2017, 41-51) mussen die Beschwerdebe-
grindung und die Erwiderung den vollstandigen Sachvor-
trag eines Beteiligten enthalten, Artikel 12 (2) VOBK.
Ferner steht es im Ermessen der Kammer, Anderungen des
Vorbringens nach Einreichung der Beschwerdebegriindung
oder Erwiderung zuzulassen und zu berilicksichtigen,
Artikel 13(1) VOBK. Bei der Ausiibung des Ermessens wer-
den insbesondere die Komplexitat des neuen Vorbringens,
der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfahrens-

bkonomie beriicksichtigt.

Die dem Wortlaut entsprechende Auslegung des erteilten
Anspruchs 1 wurde bereits in der Beschwerdebegriindung

der Beschwerdefiithrerin I (im Punkt III.A) vorgetragen,
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aber die Beschwerdefiihrerin II wurde erst mit der
vorlaufigen Meinung der Beschwerdekammer auf die
unmittelbar daraus folgende Konsequenz beziiglich der
mangelnden erfinderischen Tatigkeit explizit

hingewiesen.

Die Hilfsantrdage 1 und 3 bis 13 konnen daher entgegen
des Vortrags der Beschwerdefiihrerin I als unmittelbare
Reaktion auf die vorlaufige Meinung der Kammer gewertet
werden, so dass sich daraus die spate Vorlage dieser
Hilfsantradge erklart. Zudem hat die Beschwerdefiithrerin
IT dabei Argumente fiir ihre von der vorlaufigen Meinung
der Kammer abweichenden Auslegung des Anspruchs 1
vorgetragen. Sie meinte die geltend gemachten Einwande

mittels der Hilfsantrdage meinte entkrdften zu konnen.

Das von der Beschwerdefiihrerin I angefihrte Kriterium
der "prima facie eindeutigen Gewdhrbarkeit" ist nicht
hilfreich, weil es im vorliegenden Fall, bei dem
detaillierte Auslegungsfragen zu beachten sind, einer
ins Detail gehenden Auseinandersetzung mit dem Gegen-
stand des erteilten Anspruchs 1 bedarf, um zu einer
aussagekraftigen Meinung gelangen zu konnen. Eine
solche ins Detail gehenden Auseinandersetzung bedeutet
im Grunde genommen auch, dass sich die Hilfsantrage

dadurch bereits de facto im Verfahren befinden.

Die Kammer stimmt der Beschwerdefiihrerin II zu, dass
die in den Hilfsantrdgen 1 und 3 bis 13 vorgenommenen

Anderungen im Anspruch 1 Uberschaubar sind.

Die Kammer hat daher ihr Ermessen gemaB Artikel 13 (1)
VOBK dahingehend ausgelibt, die Hilfsantrdge 1 und 3 bis

13 zum Verfahren zuzulassen.
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Artikel 123(3) EPU

In den Hilfsantragen 1 und 3 bis 13 ist das erteilte

erste Merkmal

"Einrichtung (1) zur Verarbeitung von einer Stapel

vorrichtung (9) =zugefihrten Druckerzeugnissen (2)"

durch das folgende neue erste Merkmal ersetzt worden:

"Einrichtung zur Verarbeitung von Druckerzeugnissen
(2), die einer Stapelvorrichtung (9) zur Bildung
von Stapeln zugefiihrt werden" (Hervorhebung durch

die Kammer) .

Die zwei Aussagen des neuen ersten Merkmals "Einrich-
tung zur Verarbeitung von Druckerzeugnissen" und

" [Druckerzeugnisse], die einer Stapelvorrichtung (9)
zur Bildung von Stapeln zugefiihrt werden" machen keine
Angaben zur zeitlichen Reihenfolge der in der bean-
spruchten Einrichtung erfolgenden Verarbeitung in Bezug

auf die Bildung der Stapel.

Dies war in dem erteilten ersten Merkmal insofern
anders, dass die beanspruchte "Einrichtung (1) zur
Verarbeitung von .. Druckerzeugnissen" der Stapel-
vorrichtung in Forderrichtung der Druckerzeugnisse
nachgelagert, d.h. stromabwarts sein musste (Punkt
1.1.1 oben).

Somit fallt in den Schutzbereich des Anspruchs 1 der
Hilfsantrdage 1 und 3 bis 13 auch eine "Einrichtung zur
Verarbeitung von Druckerzeugnissen", die nicht zwingend
der Stapelvorrichtung in Forderrichtung der Drucker-
zeugnisse nachgelagert, d.h. stromabwdrts sein muss:

Der Schutzbereich des Anspruchs 1 der Hilfsantrédge 1
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und 3 bis 13 wurde dahingehend erweitert, dass auch
eine "Einrichtung zur Verarbeitung von Druckerzeug-
nissen", die nur der Stapelvorrichtung in Forderrich-
tung der Druckerzeugnisse vorgelagert ist, d.h. sich

stromaufwarts befindet, erstmals mit beansprucht wird.

Das Argument der Beschwerdefithrerin II, dass eine
derartige Einrichtung (zumindest an gewissen Stellen)
der Beschreibung entspricht, bezieht sich auf die
Anforderungen des Artikels 123(2) EPU und geht dabei
nicht auf die Anforderungen des Artikels 123(3) EPU

ein.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 der Hilfsantrdge 1 und 3
bis 13 erfillt daher nicht die Anforderungen des Arti-
kels 123 (3) EPU.

Zuldssigkeit des Hilfsantrags 2

Der Hilfsantrag 2 der Beschwerdefiithrerin II wurde erst

gegen Ende der miindlichen Verhandlung vor der Beschwer-
dekammer vorgelegt und stellt somit eine weitere Ande-

rung ihres Vorbringens im Sinne des Artikels 13 VOBK

dar.

Im Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 wird zum ersten mal
klargestellt, dass die Stapelvorrichtung 9 zwingend
Teil des Anspruchsgegenstands ist. Damit stellt diese
vorgenommene Anderung eine erheblich Anderung des
Gegenstandes dar, flr den Schutz begehrt wird, so dass
sich flur die Beschwerdefilthrerin I und die Kammer gegen
Ende der mindlichen Verhandlung vor der Beschwerde-

kammer eine v0llig andere Situation ergibt.

Die gegen den Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 ge-

richteten Beanstandungen wurden bereits in der Be-
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schwerdebegriindung der Beschwerdefithrerin I vorgetragen
(Punkt III.A). Somit gab es eine Veranlassung, einen
darauf eingehenden Hilfsantrag bereits viel friher im
Verfahren zu stellen. Dies erst gegen Ende der mind-
lichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer zu bean-
tragen, ist nicht zu rechtfertigen. Diese Anspruchsfas-
sung ist auch keine unmittelbare Reaktion auf neue,
erst in der mindlichen Verhandlung vor der Kammer auf-
gekommene Argumente oder Fakten. Somit gibt es keine
Rechtfertigungsgriinde fir die spate Vorlage dieses

Hilfsantrags.

Aus diesen Grinden hat die Kammer ihr Ermessen gemalB
Artikel 13(1) VOBK dahingehend ausgelibt, den verspa-

teten Hilfsantrag 2 nicht zum Verfahren zuzulassen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Die Beschwerde der Beschwerdefiihrerin II wird
zurickgewiesen.
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