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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Patentinhaberin legte Beschwerde ein gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europaische

Patent Nr. 1 837 197 zu widerrufen.

Die Einspruchsabteilung hatte entschieden, dass der
Gegenstand der Anspriiche 1 und 7 des mit dem
Schriftsatz vom 4. Juli 2016 eingereichten Hauptantrags
sowie der Gegenstand der Anspriiche 1 und 4 jedes der
mit dem Schriftsatz vom 4. Juli 2016 eingereichten
ersten und zweiten Hilfsantrage iber den Inhalt der
urspringlich eingereichten Fassung der Anmeldung
hinausgingen, dass der Schutzbereich des erteilten
Patents durch jeden dieser Antradge erweitert werde, und
dass der Gegenstand der Anspriche 1 und 4 des in der
mindlichen Verhandlung eingereichten dritten

Hilfsantrags gegeniiber der Druckschrift

Dl1: EP 0 104 076 Bl

nicht neu sei. In der angefochtenen Entscheidung wurden

aulBerdem folgende Dokumente genannt:

D2: DE 44 34 513 C1;

El: hohner Ersatzteilliste "Universal-Heftkopf 80/3
R" (20 Seiten);

E2: CD ROM mit drei Videofilmen;

E3: kommentierte Bilder 1 bis 8 aus Video 3;

E4: Auszug aus dem Dokument E1 (Deckblatt und
Seiten 8 und 9).
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Iv.

VI.
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Die Patentinhaberin hat mit ihrer Beschwerdebegriindung
geanderte Hilfsantrdge 1 bis 4 sowie folgendes Dokument

eingereicht:

D2a: DE 44 44 220 C2.

Mit Schreiben vom 11. Januar 2018 reichte sie weitere

Dokumente ein:

Pl: "Industrielle Buchbinderei", Dieter Liebau et
al, Verlag Beruf+Schule, 1997, Seiten 177 und
178;

P2: "Handbuch der Printmedien", Helmut Kipphan,

Springer Verlag, 2000, Seiten 876 bis 879;
P3: US 4 485 955.

Am 6. Juli 2021 hat eine mindliche Verhandlung vor der

Beschwerdekammer stattgefunden.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung
(Hauptantrag), oder hilfsweise die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents in gednderter Fassung auf der Grundlage der
Anspriiche eines der mit der Beschwerdebegriindung

eingereichten Hilfsantrédge 1, 2, 3 oder 4.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die
Beschwerde als unzulédssig zu verwerfen, oder hilfsweise
die Beschwerde zuriickzuweisen. Die Beschwerdegegnerin
hat auRerdem beantragt, den Hauptantrag sowie die
Hilfsantrdge 1 bis 4 nicht in das Beschwerdeverfahren

zuzulassen.
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Die unabhdngigen Anspriiche des Hauptantrags (Patent in

erteilter Fassung) lauten wie folgt:

"l. Verfahren zum Heften von blattfdormigen Materialien
mittels Ringdsenklammern (2), wobei ein Treiber (80)
auf die Schultern der Ringdsenklammern (2) drickt und
diese in das blattfdérmige Material (30) treibt und eine
zwischen die Schenkel der Ringdsenklammern (2)
eingebrachte Klammerstiitze (6, 17) den Bereich der
Ringdse (3) im Zuge des Eintreibvorganges stitzt,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Klammerstiitze (6, 17) erst dann aus dem
Bereich der Ringdse (3) herausbewegt wird, wenn die
durch das blattfdrmige Material hindurch tretenden
Schenkel der Ringdsenklammern (2) weitgehend umgebogen

sind."

"7. Heftmaschine mit einem Heftkopf (26) zum Heften von
blattférmigen Materialien mit Ringdsenklammern (2),
wobei der Heftkopf (26) einen Treiber (80) aufweist,
der auf die Schultern der Ring®senklammern (2) drickt
und diese in das blattfdrmige Material eintreibt, und
ferner eine Klammerstiitze (6, 17) aufweist zur Stitzung
der Ringdsenklammern (2) wahrend des Eintreibvorganges
sowie eine Biegeeinrichtung (50, 51, 52) zum Umbiegen
der durch das blattformige Material hindurch tretenden
Schenkel der Ringdsenklammern (2) und einen Antrieb zur
Bewegung der Klammerstiitze (6, 17) aus dem Bereich der
Ringdsenklammern (2) heraus,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Antrieb (80, 83, 84; 93, 94) so ausgestaltet
bzw. gesteuert ist, dass die Klammerstiitze (6, 17) erst
dann vollstandig aus dem Bereich der Ringdse (3)
herausbewegt wird, nachdem die durch das blattfdrmige
Material hindurch tretenden Schenkel der

Ringdsenklammern (2) weitgehend umgebogen sind."
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Die Beschwerdefiilhrerin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Zuldssigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde sei ausreichend begriindet worden.
Insbesondere wende sich die Beschwerdebegrindung in
ihrem Abschnitt II.1 mit einer umfangreichen Darlegung
der Ursprungsoffenbarung in der A2-Schrift gegen die
Feststellung der Einspruchsabteilung, dass es keinen
Hinweis darauf gebe, dass der Stitzkdorper und die
Klammerstiitze zwei unabhangig voneinander zu bewegende
Teile sein konnten. In diesem Zusammenhang werde
ausdricklich geltend gemacht, dass die A2-Schrift zwei
Rluckzugsbewegungen offenbare. Ferner ziehe die
Beschwerdebegriindung im Abschnitt II.1.5 den Schluss,
dass die Auffassung der Einspruchsabteilung im
Abschnitt 4.2.2 der angefochtenen Entscheidung nicht
gerechtfertigt sei. Deshalb stelle sie eine
unmittelbare und klare Verbindung zur angefochtenen
Entscheidung her, siehe T 2532/11. Die Beschwerde sei

somit zulassig.

Zulassung des Hauptantrags

Anders als im Fall T 1578/13 musste die Patentinhaberin
wahrend der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung davon ausgehen, dass eine Ruckkehr
zur erteilten Fassung im erstinstanzlichen Verfahren
keinen Erfolg bringen wiirde. Die Einspruchsabteilung
habe sich in ihrer vorlaufigen Meinung bereits negativ
Uber die Neuheit des beanspruchten Gegenstands
gegeniber der Druckschrift D1 ausgesprochen. Nachdem
die Aufnahme des Stitzkdrpers in die unabhangigen

Anspriche nicht als zulédssig befunden worden sei, habe
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die Patentinhaberin in der miindlichen Verhandlung den
dritten Hilfsantrag eingereicht, der jedoch ebenfalls
wegen fehlender Neuheit verworfen worden sei. In

T 755/00 habe die Kammer in einem ahnlich gelagerten
Fall ausgefiihrt, dass die entscheidende Frage sei, ob
von einem Verfahrensmissbrauch auszugehen sei. Dies sei
vorliegend nicht der Fall, sodass der Hauptantrag

zuzulassen sei.

Auslegung des Anspruchswortlauts

Der Auffassung der Kammer werde zugestimmt, dass die
Schenkel der Ringdsenklammern erst dann als weitgehend
umgebogen galten, wenn sie nahezu vollig umgebogen
seien. Erst dann sei die durch die KlammerschlieBer auf
die Klammer ausgeibte Kraft so gut wie vertikal, sodass

keine schadlichen Querkrafte auftreten.

Neuheit im Hinblick auf die Druckschrift DI

Die in der Figur 6 der Druckschrift D1 als vertikaler
Strich dargestellte Stirnwand 83 der Klammerstitze 80
sei auch in der Endposition gemal Figur 11 erkennbar,
in der die Klammerstiitze gerade aus dem Bereich der
Ringdse herausgefahren sei, und zwar direkt hinter dem
Treiber 95, in der Figur links von der Klammmer. Die
gleichzeitige Bewegung des Treibers, der Klammerstitze
und der Klinscher bedeute, dass sich die Klammerstiitze
kurz vor dieser Endposition noch im Bereich der Klammer
befunden habe, dass aber der Rickzug der Klammerstiitze
aus der Ring®se gleichzeitig mit ihrem Rickzug aus dem
zwischen den Klammerschenkeln begrenzten Raum zu einem
Zeitpunkt vollendet sei, zu dem das Zusammenbiegen der
Schenkel noch andauere. Eine genaue Lehre zum
Verhdltnis zwischen der Bewegung des Treibers und der

Bewegung der KlammerschlieBer enthalte die Druckschrift
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D1 nicht. Allerdings entnehme der Fachmann den
Lehrbuchausziigen P1 und P2, sowie der Druckschrift P3
eindeutig, dass die KlammerschlieRer erst dann betatigt
wlirden, wenn die Klammerschenkel durch das blattfdormige
Material hindurchgestoBen seien. Einen Nachweis filir
einen Hefter, der bereits wahrend des Eintreibens die
Schenkel umbiege, habe die Beschwerdegegnerin nicht
vorgebracht. Entgegen der Auffassung der
Beschwerdegegnerin bedeute daher die Wortwahl "at the
same time" in Spalte 11, Zeilen 19 bis 34 der
Druckschrift D1 nicht einen gleichen Zeitpunkt, sondern
die Zeitspanne der Abwartsbewegung des Treibers 95 bis
zum SchlieBen der Klammerschenkel 151 durch die
KlammerschlieBer 42, wobei die Abldufe innerhalb dieser

Zeitspanne nacheinander erfolgten.

Zurlickverweisung

Die von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Tatsachen
zur offenkundigen Vorbenutzung seien mangels
ausreichender Substantiierung nicht zuladssig. Das kdnne
auch die Kammer prifen, weshalb eine Zurilickverweisung

unndétig sei.

Der Vortrag der Beschwerdegegnerin lasst sich

folgendermaBen zusammenfassen:

Zuldssigkeit der Beschwerde

Die Antrage in der Beschwerdebegriindung seien nicht
Gegenstand der angefochtenen Entscheidung. Beziiglich
der gestellten Antrage liege kein Beschwer der
Beschwerdefihrerin vor, siehe T 528/93 und G 9/91.
Vielmehr greife die Beschwerdefiihrerin mit dem neuen
Hauptantrag auf die erteilten Anspriiche zurick, die

nicht der angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen. Zu
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den von der Einspruchsabteilung genannten Griinden,
weshalb der Gegenstand von Anspruch 1 des der
angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden
Hauptantrags, des ersten bzw. des zweiten Hilfsantrags
iber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung hinausgehe, habe die
Beschwerdefilhrerin in ihrer Beschwerdebegriindung jedoch
keine Stellung genommen. Das gelte auch flir den Einwand
der Schutzbereichserweiterung und fiir den Einwand der
mangelnden Neuheit in Verbindung mit dem Gegenstand von
Anspruch 1 des der angefochtenen Entscheidung
zugrundeliegenden dritten Hilfsantrags. Der Verweis auf
Seite 5 unter Ziffer 1.5 auf die angefochtene
Entscheidung befasse sich inhaltlich ausschlieBlich mit
der Offenbarung der A2-Schrift. AubBerdem gehe die
Beschwerdefiithrerin nicht auf die Begrindung der
Einspruchsabteilung beziiglich der nicht
ursprungsoffenbarten Moglichkeit zweier unabhangig zu
bewegender Teile in den Anspruchsgegenstanden der der
Entscheidung zugrundeliegenden Antrdge ein. Auch
hinsichtlich des Einwands der unzulassigen
Schutzbereichserweiterung in Zusammenhang mit dem
Hauptantrag und den ersten und zweiten Hilfsantragen
und hinsichtlich der Neuheit in Zusammenhang mit dem
dritten Hilfsantrag &duBere sich die Beschwerdefiithrerin
nicht. Es fehle daher insgesamt an einer Begriindung,
warum die angefochtene Entscheidung aufzuheben sei. Die

Beschwerde sei demnach unzuléssig.

Zulassung des Hauptantrags

Im vorliegenden Fall sei bereits in der
Einspruchserwiderung, d.h. schon zu Beginn des
Einspruchsverfahrens, die Aufrechterhaltung des Patents
nur in beschranktem Umfang beantragt worden. Auch in

dem mit Schreiben vom 4. Juli 2016 eingereichten neuen
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Hauptantrag habe die Beschwerdefihrerin nicht die
erteilte Fassung verteidigt. Die Einspruchsabteilung
habe der Beschwerdefiithrerin in der mindliche
Verhandlung die Gelegenheit gegeben, einen weiteren
Hilfsantrag einzureichen. Spatestens dann hatte die
Beschwerdefihrerin die naheliegende Mdéglichkeit
ergreifen miissen, den Einwadnden nach Artikel 123 (2)
und (3) EPU durch den Riickgriff auf die erteilte
Fassung zu begegnen. Da die unabhangigen Anspriiche in
erteilter Fassung im Wesentlichen mit der urspringlich
eingereichten Fassung Ubereinstimmten, waren die von
der Einspruchsabteilung gerigten Mangel nach Artikel
123 (2) EPU damit durch die erteilte Fassung
zwelifelsfrei behoben gewesen. Allerdings habe sich die
Beschwerdefihrerin bewusst zu einer anderen
Vorgehensweise entschlossen. Durch ihr Verhalten,
erstmals im Beschwerdeverfahren auf das Patent in
erteilter Fassung zurickzugreifen, habe die
Beschwerdefihrerin die Prifung der erteilten Fassung im
erstinstanzlichen Verfahren verhindert und so einen
Instanzenweg abgeschnitten. Sie versuche nun, die
Kammer entgegen der gebotenen Verfahrenstkonomie dazu
zu zwingen, in erster und gleichzeitig letzter Instanz
zu entscheiden oder den Fall an die erste Instanz
zurickzuverweisen. Grundsatzlich solle ein vor der
Einspruchsabteilung wegen geringer Erfolgsaussichten
zurickgenommener Antrag nicht mehr im
Beschwerdeverfahren vorgebracht werden koénnen. In

T 1578/13 sei iber eine identische Situation wie
vorliegend bereits entschieden worden. Demnach sei der
Hauptantrag gemal Artikel 12 (4) der Verfahrensordnung
der Beschwerdekammern (VOBK 2007) nicht zuzulassen. Es
werde auch auf die Vorschrift des Artikels 12 (2) VOBK

2007 verwiesen.
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Auslegung des Anspruchswortlauts

Der Kammer werde zugestimmt, dass der Ausdruck
"weitgehend umgebogen" im Sinne der Patentschrift
auszulegen sei, d.h. keine schadlichen Querkrafte mehr
auftreten sollten. Dies hange in der Praxis von der
Dicke des zu heftenden Papiers und von der Dicke der
Heftklammer ab. Die Definition laut Duden sei

allerdings zu einschréankend.

Neuheit im Hinblick auf die Druckschrift DI

Die Ringdsenkontur 156 des Treibers 95 in der
Druckschrift D1 durchlaufe zwischen den in den Figuren
10 und 12 dargestellten Positionen einen Hub iber die
gesamte Schenkelldnge der Seitenschenkel 151, wahrend
diese bereits gebogen wiirden. Daher seien die
Klammerschenkel 151 bereits vor Erreichen der
Endposition in der Figur 12 weitgehend umgebogen. Dies
ergebe sich auch aus der expliziten Offenbarung in
Spalte 11, Zeilen 19 bis 34 der Druckschrift D1, wonach
die Fortfiithrung der Abwartsbewegung des Treibers und
die dabei erfolgende Rickwartsdrangung der
Klammerstitze, das Durchtreiben der Klammerschenkel
durch das zu heftende blattformige Material und die
aufwarts gerichtete Schwenkbewegung der Klinscher, die
die an der Unterseite des zu heftenden blattfdormigen
Materials entsprechend der Einstechtiefe der
Ringdsenheftklammer zunehmend vorstehenden Schenkel
umbiegen, gleichzeitig durchgefiihrt wiirden. Obwohl die
Schenkel grundsatzlich erst umgebogen werden kénnten,
nachdem sie komplett durchgestochen seien, fanden in
den zum Zeitrang des Patents gebrauchlichen Heftkopfen
die Klinscherbewegung und der Eintreibvorgang

Ublicherweise gleichzeitig statt. Da der
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Eintreibvorgang so lange erfolge, bis die Schultern der
Ringdsenheftklammer zur oberseitigen Anlage an das
blattférmigen Material kommen, kdénne der Treiber 95 die
Klammerstiitze 85 erst dann vollstandig aus dem Bereich
der Ringdse herausdrédngen, wenn die Schenkel 151

zumindest weitgehend umgebogen seien.

Daher nehme die Druckschrift D1 den Gegenstand sowohl
von Anspruch 1 als auch von Anspruch 7 des Hauptantrags
neuheitsschadlich vorweg.

Zurlickverweisung

Gegen eine Zurilickverweisung an die Einspruchsabteilung

habe die Beschwerdegegnerin nichts einzuwenden.

Entscheidungsgrunde

Anzuwendendes Recht

1. Die dem Streitpatent zugrundeliegende Anmeldung wurde
am 6. Marz 2007 eingereicht. Deshalb sind im
vorliegenden Fall in Anwendung von Artikel 7 der Akte
zur Revision des EPU wvom 29. November 2000 (ABl. EPA
2007, Sonderausgabe Nr. 1, S. 196) und des Beschlusses
des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 dber die
Ubergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur
Revision des EPU vom 29. November 2000 (ABl. EPA 2007,
Sonderausgabe Nr. 1, S. 197) die Artikel 54 und 111 EPU

1973 weiterhin anzuwenden.

2. Fir die Beurteilung der Zulassigkeit der vorliegenden
Beschwerde, die am 21. November 2016 eingelegt wurde,
gelten die Rechtsvorschriften des revidierten EPU, denn

die Zulassigkeit einer Verfahrenshandlung ist auf der
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Grundlage des zum Zeitpunkt dieser Handlung
herrschenden Rechts zu beurteilen (tempus regit actum,
vgl. J 10/07, T 1366/04, T 1279/05).

3. Die revidierte Fassung der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (VOBK 2020) ist am 1. Januar 2020 in
Kraft getreten. Vorbehaltlich der Ubergangsbestimmungen
(Artikel 25 VOBK 2020) ist die revidierte Fassung auch
auf am Tag des Inkrafttretens bereits anhédngige
Beschwerden anwendbar. Im vorliegenden Fall wurde die
Beschwerdebegriindung und die Erwiderung darauf vor dem
1. Januar 2020 eingereicht. Daher sind Artikel 12 (4)
bis (6) VOBK 2020 nicht anzuwenden. Stattdessen gilt
weiterhin Artikel 12 (4) VOBK 2007 (Artikel 25 (2) VOBK
2020) .

Zuldssigkeit der Beschwerde - Artikel 108 EPU Satz 3 i.V.m.
Regel 99 (2) EPU

4. Die Bestimmungen der Regel 101 (1) EPU legen fest, dass
eine Beschwerde dann als unzuladssig zu verwerfen ist,
wenn sie nicht den Artikeln 106 bis 108 EPU, Regel 97
EPU, Regel 99 (1) b) oder c) EPU oder Regel 99 (2) EPU
entspricht, es sei denn, dass ein Mangel vor Ablauf der
maBgeblichen Frist nach Artikel 108 EPU behoben worden

ist.

5. Die Beschwerdegegnerin nennt fir ihren Einwand der
Unzulassigkeit der Beschwerde keine Rechtsgrundlage,
jedoch zielt sie auf die Vorschriften des Artikels 108
Satz 3 EPU und der Regel 99 (2) EPU ab. Letztere sieht
vor, dass der Beschwerdefilhrer in der
Beschwerdebegrindung darzulegen hat, aus welchen
Grinden die angefochtene Entscheidung aufzuheben oder
in welchem Umfang sie abzuandern ist und auf welche

Tatsachen und Beweismittel er seine Beschwerde stitzt.
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Fir die Zulédssigkeit einer Beschwerde ist es nicht
unbedingt erforderlich, dass der Beschwerdefihrer die
Entscheidung der Einspruchsabteilung als fehlerhaft
angreift. Nach der gefestigten Rechtsprechung (vgl.
"Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen
Patentamts™, 9. Auflage 2019, V.A.2.6.5 c)) kann eine
Beschwerdebegriindung auch dann als ausreichend
angesehen werden, wenn ein neuer Sachverhalt
vorgebracht wird, der der Entscheidung die rechtliche
Grundlage entzieht. Insbesondere kann ein
Beschwerdefuhrer geanderte Anspruchssatze vorlegen und
erldutern, warum diese geeignet sind, die in der
angefochtenen Entscheidung geriigten Mangel auszuraumen.
Ausnahmsweise kann aber ein neuer Antrag, der
offensichtlich der Ausrdaumung des Widerrufsgrunds
dient, z.B. weill ein von der Einspruchsabteilung unter
Artikel 123 (2) EPU beanstandetes Merkmal durch eine
passende Anderung ersetzt wird, durchaus ohne weitere
Begrindung, warum die angefochtene Entscheidung fir
falsch gehalten wird, einen ummittelbar erkennbaren und
ausreichend direkten Zusammenhang zwischen der
angefochtenen Entscheidung und der Beschwerdebegrindung
darstellen (s. T 1276/05, Punkt 1.2 der
Entscheidungsbegriindung; T 933/04, Punkt 1.2.3 der
Entscheidungsbegrindung) .

Dabei kommt es fir die Frage der Zulassigkeit der
Beschwerde nicht darauf an, ob die geadnderten Anspriiche
in weiterer Folge von der Kammer ins Verfahren
zugelassen werden oder ob der Vortrag des

Beschwerdefilhrers letztlich Uberzeugend ist.

Im vorliegenden Fall ist das Patent wegen Verstdlbe
gegen Artikel 123 (2) und (3) EPU in Verbindung mit

Anderungen des Patents gemdB dem Hauptantrag und Jjeden
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der ersten und zweiten Hilfsantrage, alle in
Vorbereitung auf die miindliche Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung eingereicht, sowie wegen fehlender
Neuheit des Gegenstands der Anspriiche 1 und 4 gemal dem
dritten Hilfsantrag, der im Laufe der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht
worden war, im Hinblick auf die Druckschrift D1

widerrufen worden.

Die Kammer teilt die Ansicht der Beschwerdefihrerin,
dass die Beschwerdebegriindung sich inhaltlich mit den
verschiedenen Punkten der Begriindung der angefochtenen
Entscheidung auseinandergesetzt hat. Zum einen befasst
sich der unter der Uberschrift "1. Artikel 123 (2) und
(3) EPU (E Blatt 3 Abschnitt 4)" subsumierte Vortrag
mit der detaillierten Analyse des zeitlichen
Bewegungsablaufs des Stitzkdrpers der Klammerstitze
relativ zu dem Bereich der Ose. In Verbindung mit dem
Verweis in Punkt II.1.5 der Beschwerdebegriindung auf
"die gegenteilige Auffassung der Einspruchsabteilung (E
Abschnitt 4.2.2)", wertet die Kammer diesen Vortrag als
einen klaren Versuch, die angebliche Unrichtigkeit der
angefochtenen Entscheidung hinsichtlich der
Zuldssigkeit der Anderungen des damals vorliegenden
Hauptantrags, der gegeniiber den erteilten Anspriichen um
das Merkmal des StitzkOrpers erganzt worden war,
darzutun. Zum anderen enthalt auch der zweite Abschnitt
der Beschwerdebegriindung mit der Uberschrift "2.
Neuheit und erfinderische Tdtigkeit (Artikel 54, 56
EPU)"™ einen direkten Verweis auf die entsprechende
Begrindung der angefochtenen Entscheidung: "E Abschnitt
5.2". Insbesondere in Punkt II.2.l.e) argumentiert die
Beschwerdefiihrerin, aus welchen Grinden sie die Ansicht
der Einspruchsabteilung, wonach die Druckschrift D1 das
Merkmal offenbare, dass die Klammerstiitze erst dann aus

dem Bereich der Ringdse herausbewegt wird, wenn die
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durch das blattfdérmige Material hindurch tretenden
Schenkel der Ringdsenklammern weitgehend umgebogen
sind, als fehlerhaft betrachtet: "Daraus ist
zwelfelsfrei ersichtlich, daB der Riickzug des
Stiitzkorpers 85 aus der Ose 156 gleichzeitig mit dem
Riickzug der Klammerstilitze 80 aus dem zwischen den
Klammerschenkeln 151 begrenzten Raum zu einem Zeltpunkt
vollendet ist, zu dem das Umbiegen der Schenkel 151
noch andauert (Spalte 11, Zeilen 25 bis 31)". Daher
kann die Kammer aus der Beschwerdebegriindung
unmittelbar ersehen, warum die Entscheidung nach

Auffassung der Beschwerdefithrerin aufzuheben ist.

Des Weiteren hat die Beschwerdefilthrerin mit der
Beschwerdebegrindung geadanderte Anspriche in Form von
vier neuen Hilfsantrdgen eingereicht. Auf Seite 5 der
Beschwerdebegriindung wurde im Einzelnen dargelegt,
warum die Neuformulierung der Anspriiche in den
Hilfsantrédgen 1 bis 4 geeignet sei, die von der
Einspruchsabteilung geriigten Mangel beziiglich Artikel
123 (2) und (3) EPU auszuridumen. Uberdies gelten die
auf Seiten 6 und 7 der Beschwerdebegriindung vorgelegten
Argumente zur Neuheit gegeniiber der Druckschrift D1
auch flir die neuen Hilfsantrage, deren
Verfahrensanspriiche jeweils das Merkmal des Rickzugs
der Klammerstiitze aus dem Bereich der Ringdse

aufweisen.

Dem Argument der Beschwerdegegnerin, dass die
Beschwerde bereits deshalb unzulassig sei, weil die
Beschwerdefiithrerin mit dem neuen Hauptantrag auf
erteilte Anspriiche zurilickgreife, die nicht der
angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen, kann die
Kammer nicht folgen. Dies ist vielmehr eine Frage der
Zulassung des Hauptantrags ins Beschwerdeverfahren (s.
dazu Punkt 14. infra; s. T 755/00, Punkt 3 der
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Entscheidungsgriinde) und nicht eine Frage der
Zulassigkeit der Beschwerde, die unter anderem die
Ubereinstimmung mit den Artikeln 107 und 108 EPU, sowie
die Regel 99 (2) EPU betrifft. Selbst wenn die Kammer
einen solchen Antrag spater in Auslbung ihres Ermessens
im Verfahren unberilicksichtigt lieBe, kdnnte dies die
einmal gegebene Zuladssigkeit der Beschwerde nicht
rickwirkend beseitigen. Ebenso hat die Kammer in der
von der Beschwerdegegnerin in diesem Zusammenhang
zitierten Entscheidung T 528/93 liber die Zulassung
eines im erstinstanzlichen Verfahren zuriickgenommenen
Antrags im Beschwerdeverfahren entschieden, ohne vorher

die Zulassigkeit der Beschwerde in Frage zu stellen.

10. In Anwendung der von der Rechtsprechung entwickelten
Prinzipien sind die Vorschriften des Artikels 108 Satz
3 EPU und der Regel 99 (2) EPU in der vorliegenden
Beschwerdesache somit erfiillt. Da die Beschwerde auch
den Ubrigen Voraussetzungen der Artikel 106 bis 108 und
Regel 97 und 99 EPU geniigt, hat die Kammer entschieden,

dass die Beschwerde zulédssig ist.

Zulassung des Hauptantrags (Patent in erteilter Fassung) -
Artikel 12 (4) VOBK 2007, Artikel 25 (2) VOBK 2020

11. Die Beschwerdegegnerin hat beantragt, den mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Hauptantrag, der auf
die erteilte Fassung des Patents gerichtet ist, nicht
in das Beschwerdeverfahren zuzulassen. Sie hat dabei
auf Artikel 12 (2) und (4) VOBK 2007 verwiesen.

12. Die Bestimmungen von Artikel 12 (2) VOBK 2007
verlangen, dass die Beschwerdebegriindung und die
Erwiderung den vollstandigen Sachvortrag der
Beteiligten enthalten und deutlich und knapp angeben

miissen, aus welchen Grinden beantragt wird, die
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angefochtene Entscheidung aufzuheben, abzuandern oder
zu bestatigen. Alle Tatsachen, Argumente und
Beweismittel sollen ausdricklich und spezifisch

angefuhrt werden.

Nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 beriicksichtigt die Kammer
grundsatzlich das gesamte Vorbringen der Beteiligten
nach Artikel 12 (1) VOBK 2007, wenn und soweit es sich
auf die Beschwerdesache bezieht und die Erfordernisse
des Artikels 12 (2) VOBK 2007 erfiillt. Artikel 12 (4)
VOBK 2007 nennt jedoch auch die Befugnis der Kammer,
Tatsachen, Beweismittel und Antrage nicht zuzulassen,
die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hatten
vorgebracht werden konnen oder dort nicht zugelassen
worden sind. Artikel 12 (4) VOBK 2007 dient sowohl dem
Gebot eines fairen Verfahrens als auch der
Verfahrensbeschleunigung und stellt damit sicher, dass
im Beschwerdeverfahren nicht idber einen ganzlich neuen
Sachverhalt zu entscheiden ist. Die Zulassung eines
neuen Antrags ist daher insbesondere dann in Frage zu
stellen, wenn der Patentinhaber schon im
Einspruchsverfahren sachdienliche Antrage zur
Ausraumung bekannter Einwadnde hatte stellen konnen und
sollen und/oder wenn der Gegenstand des neuen Antrags
eine Erweiterung des im Rahmen des Einspruchsverfahrens
beanspruchten Gegenstands darstellt. Zu beriicksichtigen
ist auch die Frage, ob die Zulassung eines solchen
Antrags zusatzlichen Aufwand verursache wlrde, oder
seine spate Vorlage einem Verfahrensmissbrauch

gleichkommt.

Im vorliegenden Fall unterscheiden sich die
unabhdngigen Anspriiche des Hauptantrags im Wesentlichen
dadurch von denjenigen des der angefochtenen
Entscheidung zugrundeliegenden Hauptantrags, dass die

Klammerstiitze - anstatt eines den Bereich der Ringdse
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stliitzenden StitzkOrpers der Klammerstiitze - erst dann
aus dem Bereich der Ringdse zurickbewegt wird, wenn die

Klammerschenkel weitgehend umgebogen sind.

Im zweiten Abschnitt der Beschwerdebegriindung hat die
Beschwerdefihrerin ausfiihrlich Stellung genommen zur
Offenbarung der Druckschrift D1. Sie hat sich dabei
insbesondere mit dem zeitlichen Bewegungsablauf des
Stiitzkdrpers der Klammerstiitze gegeniiber dem Bereich
der Ringbse befasst. Allerdings enthalt die
Stellungnahme, insbesondere in Punkt 2.1.a) und in
Punkt 2.1.e), auch konkrete AuBerungen zur Bewegung der
Klammerstiitze gegeniiber dem Bereich der Ringbse: "Die
Klammerstiitze 80 und ihr Stiitzkérper 85 bilden eine
ebene Stirnwand 83 ... [die] in den Ansichten der
Figuren 7 bis 10 und 12 jeweils als Fldche und in den
dazu orthogonalen Ansichten der Figuren 6 und 11
jeweils als Linie [erscheint]", "Bei seiner weilteren
Abwirtsbewegung schiebt der Treiber 95 die
Klammerstiitze aus seiner Bewegungsbahn heraus", "In
dieser Lage ist notwendigerweise auch die gesamte
Stirnwand 83 der Klammerstiitze 80 - in Figur 7 gesehen
- hinter den Treiber 95 geschoben", "Im Einzelnen 1ist
in Figur 11 ... links von der Klammer 150 die als
vertikaler Strich erscheinende Stirnwand 83 der
Klammerstiitze 80 [erkennbar]", "Daraus 1st zweifelsfrei
ersichtlich, daB .. gleichzeitig mit dem Riickzug der
Klammerstiitze 80 aus dem zwischen den Klammerschenkeln
151 begrenzten Raum zu einem Zeltpunkt vollendet ist,
zu dem das Umbiegen der Schenkel 151 noch andauert
(Spalte 11, Zeilen 25 bis 31)".

Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass sich die
Beschwerdebegriindung substantiiert mit dem Hauptantrag
befasst hat, so dass das diesbeziigliche Vorbringen der

Beschwerdefihrerin die Erfordernisse nach Artikel 12
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(2) VOBK 2007 erfillt und deshalb nach Artikel 12 (1)
VOBK 2007 grundsatzlich beriicksichtigt wird.

Eine Rickkehr zu den erteilten Anspriichen am Anfang des
Beschwerdeverfahrens fallt durchaus unter die Antrage,
die nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 "bereits im
erstinstanzlichen Verfahren hatten vorgebracht werden
konnen". Die Nicht-Zulassung des Hauptantrags steht
daher nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 im Ermessen der

Kammer.

Die bloRe Tatsache, dass eine beschwerdefiihrende
Patentinhaberin im erstinstanzlichen Verfahren ihren
Antrag auf Zurickweisung des Einspruchs nicht
weiterverfolgt bzw. durch weitere Antrage ersetzt hat,
bedeutet nicht grundsatzlich, dass sie daran gehindert
ist, im Beschwerdeverfahren wieder die erteilte Fassung
des Patents zu verteidigen. Ein Anspruch darauf besteht
allerdings nicht. Vielmehr liegt die Zulassung eines
solchen Antrags im Ermessen der Kammer. Dabei sind die
Umstande des Einzelfalls, vorliegend insbesondere die
Ereignisse im Einspruchsverfahren, bei der Ausiibung des
Ermessens nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 mabgebend (s.

T 28/10, Punkt 3.2 der Entscheidungsbegriindung) .

Nachdem die Beschwerdegegnerin in ihrer
Einspruchsschrift die Neuheit des Gegenstands der
unabhédngigen Anspriiche in erteilter Fassung u.a.
gegenliber der Druckschrift D1 bestritten hatte,
beantragte die Beschwerdefihrerin mit ihrer
Einspruchserwiderung zunachst die Aufrechterhaltung des
Patents in beschranktem Umfang auf der Basis eines als
Hauptantrag eingereichten Anspruchssatzes. Als Reaktion
auf die mit der Ladung zur mindlichen Verhandlung
erlassene vorlaufige Meinung der Einspruchsabteilung,

dass der Gegenstand von Anspruch 1 dieses Hauptantrags
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von der Druckschrift D1 neuheitsschadlich
vorweggenommen sei, hat die Beschwerdefiihrerin in
Vorbereitung auf die miindliche Verhandlung einen neuen
Hauptantrag und zweil Hilfsantrdge eingereicht. Die
Einspruchsabteilung kam in der mindlichen Verhandlung
zum Schluss, dass weder der Hauptantrag noch die
Hilfsantrdge den Erfordernissen des Artikels 123 (2)
und (3) EPU geniigten. Daraufhin reichte die
Beschwerdefiithrerin in der miindlichen Verhandlung einen
dritten Hilfsantrag ein, dessen unabhangige Anspriliche
im Wesentlichen denjenigen des mit der
Einspruchserwiderung eingereichten Hauptantrags
entsprachen. Die Einspruchsabteilung hat diesbezliglich
fehlende Neuheit gegeniiber der Druckschrift D1
festgestellt und deshalb auch dem dritten Hilfsantrag
nicht stattgegeben.

Die Beschwerdegegnerin hat zutreffend dargelegt, dass
die unabhédngigen Anspriiche in erteilter Fassung im
Wesentlichen mit jenen der urspringlich eingereichten
Fassung der Patentanmeldung iibereinstimmten. Folglich
hatten nach Auffassung der Beschwerdegegnerin die wvon
der Einspruchsabteilung hinsichtlich des der
angefochtenen Entscheidung zugrunde liegenden
Hauptantrags geriigten Miangel nach Artikel 123 (2) EPU
zweifelsfrei durch einen dementsprechenden, im
Einspruchsverfahren gestellten Antrag behoben werden
konnen. Ein solcher Antrag hatte zwangslaufig auch den
von der Einspruchsabteilung geriigten Einwand der
Erweiterung des Schutzbereichs nach Artikel 123 (3) EPU

ausgeraumt.

Angesichts der negativen Ausfilhrungen im
Ladungsbescheid der Einspruchsabteilung zur Neuheit des
Gegenstands des damaligen, schon eingeschrankten

Hauptantrags im Hinblick auf die Druckschrift D1, die
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in der mindlichen Verhandlung nach der Diskussion des
Hilfsantrags 3 schlieBlich bestatigt wurden, hat die
Kammer Zweifel, ob ein Wiederaufgreifen der erteilten
Fassung mit ihren breiteren Ansprichen schon im
Einspruchsverfahren tatsdchlich veranlasst gewesen
ware. Unabhangig von der Frage, ob bereits im
Einspruchsverfahren eine konkrete Veranlassung bestand,
die erteilte Fassung des Patents zu verteidigen,
schlieRt die Kammer aus dem Vortrag der
Beschwerdegegnerin jedoch, dass es sich bei dem
vorliegende Hauptantrag um einen erfolgsversprechenden
Versuch handelt, alle von der Einspruchsabteilung
hinsichtlich des der angefochtenen Entscheidung
zugrunde liegenden Hauptantrags gerigten Einwande

auszuraumen.

Zu berilicksichtigen ist auBerdem, dass sich die
Einspruchsabteilung bereits im Rahmen der
Neuheitsdiskussion zu dem in der miindlichen Verhandlung
eingereichten dritten Hilfsantrag, dessen unabhangige
Anspriche durch Hinzufigung weiterer Merkmale gegeniber
der erteilten Fassung eingeschrankt worden waren, mit
der Offenbarung jedes einzelnen Merkmals der Anspriiche
1 und 7 gemal dem vorliegenden Hauptantrag im Hinblick
auf die Druckschrift D1 auseinandergesetzt hat.
Insbesondere zur strittigen Frage, ob die in der
Druckschrift D1 offenbarte Klammerstitze erst dann aus
dem Bereich der Ringdse herausbewegt wird, wenn die
Klammerschenkel weitgehend umgebogen sind, ist sie in
der angefochtenen Entscheidung eingegangen (s. Punkt
5.3.1 der Entscheidungsgrinde). Insofern hat die
Verfahrensfihrung der Beschwerdefiihrerin, den Antrag
auf Zurickweisung des Einspruchs im Einspruchsverfahren
nicht weiterzuverfolgen, die Einspruchsabteilung nicht
daran gehindert, Uber die kritischen Aspekte auch des

vorliegenden Hauptantrags in der Sache zu entscheiden.
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Im Falle einer Zulassung des vorliegenden Hauptantrags
konnte die Kammer die Schlussfolgerungen der
Einspruchsabteilung zur Neuheit beziiglich der
Druckschrift D1 iberprifen und ware daher nicht
gezwungen, erstmalig im Beschwerdeverfahren iiber diese
Frage zu befinden. Auch eine eventuelle
Zurickverweisung an die erste Instanz im Fall der
Anerkennung der Neuheit des erteilten
Anspruchsgegenstands im Hinblick auf die Druckschrift
D1 durch die Kammer wadre nicht ursachlich mit dem
Wiederaufgreifen der erteilten Fassung verkniupft,
sondern wirde allenfalls von den weiteren Einwanden
abhangen, Uber die die Einspruchsabteilung nicht
entschieden hat, da sie dazu keine Veranlassung hatte.
Die Kammer kann daher nicht erkennen, dass die
Beschwerdefiithrerin durch ihre Handlungsweise das Gebot

der Verfahrensdkonomie verletzt hatte.

Die Beschwerdegegnerin hat geltend gemacht, in der
Entscheidung T 1578/13 sei bereits iiber eine Situation
wie die vorliegende entschieden worden. Dem ist
Folgendes entgegenzuhalten. In dem genannten Fall hatte
die Patentinhaberin zwar, ahnlich wie im vorliegenden
Fall, mit der Beschwerdebegriindung einen Antrag
eingereicht, der dem erteilten und mit der
Einspruchserwiderung aufgegebenen Anspruchssatz
entsprach. In der angefochtenen Entscheidung war
allerdings keine sachliche Auseinandersetzung mit der
Patentfadhigkeit des beanspruchten Gegenstands im
Hinblick auf den zitierten Stand der Technik erfolgt.
Vielmehr hatte die Einspruchsabteilung den wahrend der
mindlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantragen
aufgrund mangelnder Klarheit nicht stattgegeben und das
Patent daraufhin widerrufen. Somit ware die Kammer in
der Sache T 1578/13, anders als im vorliegenden Fall,

bei einer Zulassung des neuen Antrags dazu gezwungen
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gewesen, zum ersten Mal im Beschwerdeverfahren iber die
kritischen Punkte zu entscheiden (s. Punkt 5.4 der

Entscheidungsbegrindung) .

Aus den genannten Grinden hat die Kammer ihre Befugnis
nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 dahingehend angewendet,

den Hauptantrag in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Auslegung des Anspruchswortlauts

15.

15.

15.

Die Beurteilung der Patentfahigkeit erfordert die
Auslegung einiger Merkmale der unabhédngigen Anspriiche 1

und 7 des Hauptantrags.

"Bereich der Ringose"

Beim Heften von gestapelten Druckblattern mittels
Ringbsenklammern wird der von einer Drahtrolle
zugefihrte Heftdraht so gebogen, dass er nach auBen die
Geometrie einer Ringbse bildet (s. Absatz [0004] des
Patents). Ein Bauteil befindet sich somit im Bereich
der Ringdse, wenn und solange es sich in dem von der
Ringbse abgesteckten Raum befindet, d.h. (wenigstens
teilweise) von dem die Ringdse bildenden Heftdraht

umschlungen wird.

"weitgehend umgebogen"

Nach Absatz [0012] des Patents wird die Klammerstiitze
aus dem Bereich der Ringdse herausbewegt, wenn die
entsprechende Einrichtung "den Umbiegevorgang sSo
weltgehend abgeschlossen hat, dass keine schéddlichen
Querkrédfte mehr auftreten, die zu einer Verbiegung im
Bereich der Ringése filihren kénnen". In ahnlicher Weise
verlangen die Absatze [0025] und [0027] des Patents,

dass "die Ringdsenklammer 2 zu elinem Zeltpunkt von dem
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Stilitzkérper 17 der Klammerstiitze 6 freigeben [wird], zu
dem das Umbiegen der Klammerschenkel durch die
Klinscher 51, 52 so weit abgeschlossen ist, dass keine
Biegespannungen die Form der Ringbse 3 mehr stdren
kénnen" bzw. dass die Steuereinheit der fir die
Abwartsbewegung des Treibers und die Schwenkbewegung
der Klammerstiitze zustandigen Motoren ein Steuersignal
zu dem Zeitpunkt erhalt, "zu dem die Klinscher 51, 52
die Schenkel der Klammer 2 so welit umgebogen haben,

dass keine schddlichen Querkrdfte mehr auftreten".

Selbst wenn man zu Gunsten der Beschwerdegegnerin
annimmt, dass sich die Beschreibung der Patentschrift
als Worterbuch zur Auslegung mehrdeutiger Begriffe in
den Ansprichen verwenden lasst, so bleibt doch die
Frage, wann denn eine Querkraft als "schadlich" bzw.
eine Biegespannung als "storend" anzusehen ist, zumal
das Patent keinerlei Angaben zum Verlauf der Querkrafte
bzw. Biegespannungen in den Ring&senklammern enthalt,
woraus der untere Wert, ab dem diese Krafte oder
Spannungen als schadlich bzw. stdrend gelten,

abzuleiten ware.

Die Beschwerdegegnerin hat stichhaltig dargelegt, dass
die Querkrédfte in den Ringdsenklammern in der Praxis
stark mit der Dicke des zu heftenden blattfdrmigen
Materials zusammenhangen. Auf der Grundlage elementarer
festigkeitstechnischer Uberlegungen ist auch eine
Abhédngigkeit von der Dicke und vom Material der
Ringdsenklammern anzunehmen. Daher ware, wenn man den
Anspruchswortlaut nur gestitzt auf die Ausfithrungen in
der Beschreibung auslegte, die Bedeutung des
Anspruchsmerkmals auch von duBeren Umstanden abhangig,
die weder in den Anspriichen noch im Patent definiert

sind.
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In Anbetracht dessen macht sich die Kammer vorliegend
den allgemeinen Wortsinn des Begriffs "weitgehend" zu
eigen, namlich "nahezu ganzlich, nahezu vollig" (s.

auch Duden) .

Die Kammer legt das kennzeichnende Merkmal der
Anspriche 1 und 7 daher so aus, dass die Klammerstitze
erst dann nicht mehr (vollstadndig) von dem die Ringdse
bildenden Heftdraht umschlungen wird, wenn bzw. nachdem
die freien Enden der durch das blattformige Material

durchgestochenen Klammern nahezu v6llig umgebogen sind.

im Hinblick auf die Druckschrift DI

l6.

17.

Zwischen den Beteiligten besteht Einigkeit, dass die
Merkmale des Oberbegriffs sowohl von Anspruch 1 als
auch von Anspruch 7 des Hauptantrags aus der
Druckschrift D1 bekannt sind. Strittig ist allerdings,
wann die in der Druckschrift D1 offenbarte
Klammerstitze 80 aus dem Bereich der Ringdse 156

herausbewegt wird.

In der angefochtenen Entscheidung stellte die
Einspruchsabteilung im Rahmen des damals vorliegenden
dritten Hilfsantrags fest, dass die Klammerstitze nach
dem in der Druckschrift D1 vorverdffentlichten
Verfahren erst dann aus dem Bereich der Ringdse
herausbewegt wird, wenn die durch das blattformige
Material hindurch tretenden Schenkel der
Ringdsenklammern weitgehend umgebogen sind, bzw. dass
der Antrieb der Klammerstiitze dementsprechend gesteuert
wird (Punkt 5.3.1 der Entscheidungsbegriindung: letzter
Absatz auf Seite 4 und dritter Absatz auf Seite 5). Als
einzige Begrindung nannte sie die Spalte 11, Zeilen 19
bis 34 und die Figuren 11 und 12 der Druckschrift DI1.
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Aus dieser Textstelle der Druckschrift D1 leitet die
Kammer ab, dass die unten abgebildeten Figuren 11 und
12 die Endposition der unterschiedlichen, sich
bewegenden Bauteile darstellen, d.h. die Position am

Ende der Abwartsbewegung des Treibers 95, in der die

Fl6.11 FIG. 12
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155 42

KlammerschlieBer oder Klinscher 42 den Biegevorgang der
Schenkel 151 unterhalb des zu heftenden Bogenstapels
155 vollstandig abgeschlossen haben. Ausweislich der
Figurenbeschreibung auf Spalte 3, Zeilen 42 bis 48
("with the support lever retracted") wird die
Klammerstitze 80, inklusive ihres mittleren Abschnitts
85, welcher den Bereich der Ringdse 156 wahrend deren
Bildung stitzt, in der Endposition nicht lé&nger von dem
die Ringdse 156 bildenden Heftdraht umschlungen. Dafir
wird laut Spalte 11, Zeilen 19 bis 34 der Treiber 85
eingesetzt, der wadhrend seiner Abwartsbewegung die
Klammerstiitze 80 nach hinten aus seiner Bewegungsbahn
herausdrickt ("cams ... rearwardly out of the way") und
gleichzeitig die Schenkel 151 der fertig geformten
Klammer 150 durch den zu heftenden Bogenstapel 155
treibt ("through the associated work piece", im Text
irrtimlicherweise durch das Bezugszeichen 135
bezeichnet). Wahrenddessen werden in bekannter Weise
die Klinscherbacken nach oben gebracht, um die Schenkel

151 umzubiegen und gegen die untere Seite des
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Bogenstapels zu driicken ("At the same time ... carried
upward to bend ... and clinch ... all in a well known
manner") .

Die Beschwerdegegnerin schlielt aus dem letzten Satz
auf Spalte 11, Zeilen 25 bis 34, dass der Rickzug der
Klammerstiitze und der Biegevorgang der Klammerschenkel
gleichzeitig stattfanden. Dieser Ansicht kann sich die
Kammer jedoch nicht anschlieBen. In linguistischer
Hinsicht bezieht sich der Ausdruck "[a]lt the same time"
am Anfang des Satzes auf das Pradikat "are carried
upward". Durch den Infinitivsatz "to bend ... and
clinch" wird zwar das Ziel der Aufwartsbewegung
angegeben, es wird damit aber nicht festgelegt, dass
der Biege- und Klinschvorgang zwingend gleichzeitig mit
den vorher beschriebenen Handlungen zu erfolgen hat.
Stattdessen ist es denkbar, dass die Klammerschenkel
erst von den Klinscherbacken umgebogen werden, nachdem
die Klammerschenkel vollstandig in den Heftstapel
eingetrieben sind und die Klammerstitze aus dem Bereich
der Ringdse herausgeschwenkt ist. Dies wird auch von
der weiteren Beschreibung und den Figuren der

Druckschrift D1 nicht ausgeschlossen.

Es kann sein, dass es zum Zeitrang des Streitpatents
iblich war, die Klinscherbewegung und den
Eintreibvorgang in einem Heftkopf gleichzeitig
durchzufihren. Das heilt aber nicht, dass dies auch zum
maBgeblichen Zeitpunkt der Offenbarung, d.h. dem
Veroffentlichungsdatum der Druckschrift D1 (s.

T 205/91, Punkt 4 der Entscheidungsbegriindung) der Fall
war. Letztlich ist dieser Punkt jedoch von
untergeordneter Bedeutung. Denn sogar wenn angenommen
wirde, dass der Verweis "all in a well known manner"
auf Spalte 11, Zeile 29 solche Losungen umfasst hatte,

hat die Beschwerdegegnerin die Kammer nicht davon
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iberzeugt, dass der gleichzeitige Rickzug der
Klammerstiitze 80 und der Biegevorgang der
Klammerschenkel 151 unmittelbar und eindeutig aus dem
Gesamtzusammenhang der Druckschrift D1 hervorgeht.
Folglich lasst sich nicht ohne Zweifel aus der
Offenbarung des vorverdoffentlichen Dokuments ableiten,
ob die Klammerstiitze kurz vor dem Zeitpunkt, an dem die
durch den zu heftenden Bogenstapel hindurch tretenden
Klammerschenkel der RingOsenklammern nahezu vollig
umgebogen sind, noch von dem die Ringdse bildenden

Heftdraht umschlungen wird.

Somit ist das kennzeichnende Merkmal von Anspruch 1 des
Hauptantrags nicht aus der Druckschrift D1 bekannt.
Dies gilt auch fir das kennzeichnende Merkmal des
unabhédngigen Vorrichtungsanspruchs 7 des Hauptantrags,
das verlangt, dass der Antrieb zur Bewegung der
Klammerstiitze so ausgestaltet bzw. gesteuert sein muss,
dass die Klammerstiitze erst dann vollstandig aus dem
Bereich der Ringdse herausbewegt wird, nachdem die
durch das blattfdrmige Material hindurch tretenden
Schenkel der Ringdsenklammern weitgehend umgebogen
sind. Die Kammer gelangt daher zum Schluss, dass sowohl
der Gegenstand von Anspruch 1 als auch der Gegenstand
von Anspruch 7 des Hauptantrags gegeniuber der
Druckschrift D1 neu ist (Artikel 54 (1) und (2) EPU
1973) .

Zurlickverweisung

22.

Die angefochtene Entscheidung hat sich ausschlieRlich
mit der Frage der Neuheit im Hinblick auf die
Druckschrift D1 befasst. Weder die Neuheit gegeniiber
der in der Beschwerdeerwiderung neuerlich vorgebrachten

behaupteten offenkundigen Vorbenutzung "Universal-
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Heftkopf 80/3 R" noch die erfinderische Tatigkeit waren

Gegenstand der Entscheidung.

Die Beschwerdegegnerin hatte bereits mit der
Einspruchsschrift unter Vorlage der Dokumente E1, E3,
E4 und der Videofilme EZ2 sowie unter Angebot dreier
Zeugen diese Vorbenutzung geltend gemacht. Zwar hat die
Einspruchsabteilung im Anhang zur Ladung zur mindlichen
Verhandlung indirekt zum Ausdruck gebracht, dass die
Vorbenutzung fir die Frage der Neuheit hinsichtlich der
Anspriche in erteilter Fassung durchaus relevant sein
konnte (s. Punkt 4.4.2 der Mitteilung vom 20. Oktober
2015: "[d]ie Dokumente E1 bis E4 offenbaren schon die
Merkmale der Oberbegriffe der Anspriche 1 und 4 des
Hauptantrags") . Jedoch hat sich die Einspruchsabteilung
weder mit der Frage der Substantiierung noch mit der
Frage, ob die behauptete offenkundige Vorbenutzung als

bewiesen anzusehen ist, auseinandergesetzt.

Die Beschwerdefihrerin hat in ihren Schreiben vom

11. Januar 2018 und vom 17. Oktober 2019 beanstandet,
dass die vorliegenden Angaben zur offenkundigen
Vorbenutzung "zumindest hinsichtlich der notwendigen
Substantiierung der Umstande der Benutzung
unzureichend" seien und deshalb die offenkundige

Vorbenutzung "nicht wvollstandig substantiiert" sei.

Ferner hat die Beschwerdegegnerin in der
Beschwerdeerwiderung geltend gemacht, dass der
Gegenstand von Anspruch 1 bzw. 7 des Hauptantrags
ausgehend entweder von der Druckschrift D1 oder von der
offenkundigen Vorbenutzung in Verbindung mit der
Druckschrift D2 nicht auf einer erfinderischen

Tatigkeit beruhe.
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Zur erfinderischen Tatigkeit hat die Beschwerdefiithrerin
im Beschwerdeverfahren lediglich vorgetragen, dass die
Druckschrift D1 "weder Hinweise auf die dem
angefochtenen Patent zugrundeliegende Aufgabe (Bl-
Schrift, Absatz [0009]) noch auf diesbeziigliche
Losungsmerkmale" enthalte (Punkt 2.2 der

Beschwerdebegrindung) .

Da bisher weder die behauptete offenkundige
Vorbenutzung diskutiert noch der Einspruchsgrund der
mangelnden erfinderischen Tatigkeit geprift worden ist,
und weil sich im Beschwerdeverfahren zu diesen Punkten
nicht alle Beteiligten umfassend geduBert haben,
stellen die Umstande des vorliegenden Falles besondere
Grinde im Sinne von Artikel 11 VOBK 2020 dar, so dass
es die Kammer fiir angebracht hdlt, die Angelegenheit in
Einklang mit Artikel 111 (1) EPU 1973 zur weiteren
Entscheidung an die Einspruchsabteilung

zurickzuverweisen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
3. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die

Einspruchsabteilung zurickverwiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



