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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das

europaische Patent Nr. 2 397 339 zurlckzuweisen.

Im Einspruchsverfahren hat die Einsprechende die
Einspruchsgriinde nach Artikel 100 a) EPU i.V.m. Artikel
54 EPU (fehlende Neuheit) und i.V.m. Artikel 56 EPU
(mangelnde erfinderische Tatigkeit) geltend gemacht.
Sie hat sich dabei u. a. auf die Dokumente

DE 10 2007 018 023 Al (El) und DE 100 57 599 Al (E2)
gestutzt.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte in
der Beschwerdeerwiderung vom 18. September 2017 als
Hauptantrag die Zurilickweisung der Beschwerde.
Hilfsweise beantragte sie die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents in gednderter Fassung auf der Grundlage der
Hilfsantrdge 1 bis 3, deren Anspriiche jedoch nicht
beigefligt waren. Diese wurden mit Schreiben vom

19. Marz 2018 eingereicht.

Am 2. Mai 2022 fand eine mindliche Verhandlung vor der
Beschwerdekammer statt, in der die Beschwerdegegnerin
ihren bisherigen Hauptantrag und ihre bisherigen
Hilfsantrdge 1 und 2 zuricknahm und erkldrte, dass ihr
mit der Beschwerdeerwiderung gestellter und mit
Schreiben vom 19. Marz 2018 eingereichter Hilfsantrag 3

nunmehr ihr Hauptantrag sei.
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Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des europaischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des europédischen Patents in
geanderter Fassung auf der Grundlage der Anspriche
gemédl dem mit der Beschwerdeerwiderung als Hilfsantrag
3 gestellten und mit Schreiben vom 19. Marz 2018 als

Hilfsantrag 3 eingereichten Hauptantrag.

Die unabhdngigen Anspriiche gemal dem Hauptantrag lauten

wie folgt:

"]l. Verfahren zum Herstellen von Buchdecken (8), bei
dem taktweise liber einen Nutzenzylinder (12) zugefihrte
und an einer Auftragswalze (14) beleimte Bezugsnutzen
(4) mit von einer Pappenzufihrung (20) linear
zugefihrten Deckelpappen (2) und einer Rickeneinlage
(3) im kontinuierlichen Durchlauf durch Anrollen
zusammengefigt werden, die lberstehenden
Bezugsnutzenkanten von Einschlageinrichtungen (41, 42,
44 .1, 44.2), in nachfolgenden Kopf/Fub- und
Seiteneinschlagstationen (40, 43) um die Pappenkanten
herum auf die Innenseiten der Pappen (2, 3) gelegt und
angedriickt werden, und die Buchdecken (8) abschlieBend
von Presswalzen (45) einer Andrickvorrichtung
angepresst werden, dadurch gekennzeichnet, dass
Buchdecken (8) in unterschiedlichen Abmessungen
hergestellt werden, indem bei fortdauernder Produktion
zumindest die Deckelpappen (2) und Riickeneinlagen (3)
ausrichtenden Fihrungen (29, 30) der Pappenzufiihrung
(20) sowie die Einschlageinrichtungen (44.1, 44.2) der
Seiteneinschlagstation (43) in zeitlicher Abstimmung

mit dem Durchlauf der jeweiligen Buchdecken (7, 8) und
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ihrer zugeordneten Deckelpappen (2), Rickeneinlagen (3)
und Bezugsnutzen (4) auf die fir die jeweils
nachfolgend herzustellende Buchdecke (8) bestimmte
[sic] Arbeitsstellungen verstellt werden, und die
Riickeneinlagen (3, 3') von einer quer zur
Pappenzufiithrungsrichtung zugefithrten Materialbahn (6)
oder -bogen in unterschiedlichen Rilickenbreiten (BS)

abgetrennt werden."

"6. Vorrichtung zum Herstellen von Buchdecken (8), mit
einer Pappenzufithrung (20) zum taktweisen Zufithren wvon
Deckelpappen (2) und einer Rickeneinlage (3), mit einer
Nutzenzufihrung (10) zum Zufihren von Bezugsnutzen (4)
mit einem die zugefilthrten Bezugsnutzen (4) mit Greifern
ibernehmenden, an einer Leimauftragswalze (13)
vorbeifiihrenden und mit den zugefiihrten Deckelpappen
(2) und der Rluckeneinlage (3) zusammenfiigenden
Nutzenzylinder (12), mit die iberstehenden
Bezugsnutzenkanten um die Pappenkanten legenden
Einschlageinrichtungen (41, 42, 44.1, 44.2) in Kopf/
FuR- und Seiteneinschlagstationen (40, 43), und mit
einer die Buchdecken (8) anpressenden
Andrickvorrichtung (45), gekennzeichnet durch eine
Steuereinrichtung (60) fir die motorische Verstellung
zumindest der die Deckelpappen (2, 2') und
Rickeneinlagen (3) ausrichtenden Fihrungen (29, 30) der
Pappenzufiithrung (20) sowie der Einschlageinrichtungen
(44.1, 44.2) der Seiteneinschlagstation (43) in
zeitlicher Abstimmung mit dem Durchlauf der jeweiligen
Buchdecken (7, 8) und ihrer zugeordneten Deckelpappen
(2, 2'"), Ruckeneinlagen (3) und Bezugsnutzen (4) auf
die fir die jeweils nachfolgend herzustellende
Buchdecke (8) bestimmte [sic] Arbeitsstellungen bei
fortdauernder Produktion, und durch eine Riickeneinlagen
(3) in unterschiedlichen Riickenbreiten (BS) von einer

quer zur Pappenzufithrungsrichtung zugefiihrten
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Materialbahn (6) oder -bogen abtrennende und in einem
Fihrungskanal (30) der Pappenzufihrung (20)

einschiebende Schrenzzufihrung (24)."

VII. Die Beschwerdefiilhrerin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Hauptantrag, Zulassung und Substantiierung

Der Beschwerdeerwiderung seien keine Hilfsantrage
beigefliigt worden. Erst mit Schreiben vom 19. Marz 2018
habe die Beschwerdegegnerin auf Nachfrage der
Beschwerdefilhrerin die Anspriche gemal dem Hilfsantrag
3 eingereicht. Dieser Antrag sei daher verspatet
gewesen und solle nicht ins Verfahren zugelassen
werden. Der Hilfsantrag 3 sei zwar bereits in der
erstinstanzlichen mindlichen Verhandlung vorgelegt
worden, allerdings ohne eine Diskussion oder
Stellungnahme. Auch im Beschwerdeverfahren habe die
Beschwerdegegnerin es versaumt, zum Hilfsantrag 3

schriftlich inhaltlich Stellung zu nehmen.

Hauptantrag, erfinderische Tdtigkeit

In Ubereinstimmung mit den Ausfihrungen der
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung
stelle das Dokument E2 den nachstliegenden Stand der
Technik dar. Im Unterschied zum Dokument EZ sehe
Anspruch 1 vor, dass die Einschlageinrichtungen der
Seiteneinschlagstation in zeitlicher Abstimmung mit dem
Durchlauf der jeweiligen Buchdecken und ihrer
zugeordneten Deckelpappen, Rickeneinlagen und
Bezugsnutzen auf die fir die jeweils nachfolgend
herzustellende Buchdecke bestimmten Arbeitsstellungen
verstellt worden seien. Die hiermit wverknlpfte

objektive technische Aufgabe konne darin gesehen
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werden, Buchdecken unterschiedlicher aufgeschlagener
Breite herzustellen, d.h. eine Vorgehensweise
anzugeben, wenn sich in Querrichtung das Pappenformat
andere. Denn das Dokument E2 befasse sich lediglich mit
einer Formatanderung in Langsrichtung, also parallel
zur Transportrichtung der Buchdecken. Als weiteres
Unterscheidungsmerkmal gelte die Abtrennung der
Rickeneinlagen in unterschiedlichen Rickenbreiten von
einer quer zur Pappenzufihrungsrichtung zugefiihrten
Materialbahn. Daraus ergebe sich eine zweite objektive
technische Aufgabe, nadmlich ein alternatives Abtrennen

von Riickeneinlagen.

Ausgehend vom Dokument E2 sei das erste
Unterscheidungsmerkmal fiir den Fachmann durch den Stand
der Technik nahegelegt. AuBerdem kénne kein die
Patentfadhigkeit begriindender Unterschied darin gesehen
werden, gemaBl dem zweiten Unterscheidungsmerkmal die
Rickeneinlagen von einer quer zur
Pappenzufiihrungsrichtung zugefiihrten Materialbahn in
unterschiedlicher Breite abzutrennen. Diese stelle eine
rein handwerkliche MaBnahme dar, die der hier
zustandige Fachmann vorgenommen hatte, ohne
erfinderisch tédtig werden zu miissen, zumal es fir die
Abtrennung nur zwei Mdglichkeiten gebe. Alternativ
hatte der Fachmann das Dokument E1 herangezogen, weil
es in der Figur 2 und im Absatz [0013] einen Hinweis
auf einen Quertransport vom Magazin M zur Station D
enthalte. Obwohl das Abtrennen von Riickeneinlagen
unterschiedlicher Breite dort nicht explizit offenbart
sei, miisse eine Formatanderung, z.B. auf eine
unterschiedliche Buchdicke, zwingend zum Einsatz von
unterschiedlich breiten Riickeneinlagen fihren. Das
Dokument E1 sei sehr wohl gattungsgemal. Nach Absatz

[0011] seien die einzelnen Stationen laufend auf die
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nachstfolgende Buchdecke einzustellen. Die dazu

verwendeten Barcodes finde man auch im Streitpatent.

Ahnliche Argumente gidlten fiir den Vorrichtungsanspruch
6.

Somit liege keine erfinderische Tatigkeit im Sinne von

Artikel 56 EPU vor.

Der Vortrag der Beschwerdegegnerin lasst sich

folgendermaBen zusammenfassen:

Hauptantrag, Zulassung und Substantiierung

Der Hilfsantrag 3 sei versehentlich nicht der
Beschwerdeerwiderung beigefligt worden. Allerdings sei
auf Seite 17 der Beschwerdeerwiderung darauf
hingewiesen worden, dass es sich um genau denjenigen
Hilfsantrag 3 handele, der auch schon zur miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorgelegen
habe. Insoweit hatte die Beschwerdefihrerin ohne
weiteres zum Hilfsantrag 3 inhaltlich ausfiihren ko&nnen.
Da der Hilfsantrag 3 mit Schreiben vom 19. Marz 2018
nachgereicht worden sei, wédre es der Beschwerdefiihrerin
auch moglich gewesen, erganzend zum Hilfsantrag 3
vorzutragen. Ein entsprechender Sachvortrag der
Beschwerdefiithrerin habe jedoch gefehlt. Dariiber hinaus
beruhe der Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 auf einer
Kombination der erteilten Anspriiche 1 und 2. Im
Einspruchsverfahren sei als einzige neuheitsschadliche
Entgegenhaltung fir den erteilten Anspruch 2 das
Dokument El1 genannt worden. Den auf Dokument El
gestiitzten Neuheitseinwand habe die Beschwerdefilthrerin
im Beschwerdeverfahren allerdings nicht weiterverfolgt.
Es habe daher fir die Beschwerdegegnerin keine

Veranlassung gegeben, in ihrer Erwiderung auf die
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Beschwerdebegriindung zum Hilfsantrag 3 naher Stellung
zU nehmen, zumal sie bereits vorgetragen habe, dass
mehrere Anspruchsmerkmale des erteilten Anspruchs 1
nicht durch die Entgegenhaltung El1 verwirklicht worden

seien.

Hauptantrag, erfinderische Tadtigkeit

Der Offenbarungsgehalt des Dokuments E2 sei darauf
beschrankt, die dort offenbarte Buchdeckenmaschine
durch eine entsprechende Verstellung der Nullpunkte der
Motoren 110, 120 und 130 an unterschiedliche Langenmale
von Buchdecken anzupassen. Diese Umstellung verlaufe
zwangslaufig im Stillstand. Der Hinweis auf die
Korrektur von GroRBen auch bei laufender Maschine sei
lediglich eine Information dahingehend, dass ein
Maschinenbediener die bei mechanischen Maschinen
iblichen Nachjustierungen bzw. Feinanpassungen auch bei
der im Dokument E2 offenbarten Maschine mit den
Servoantrieben vornehmen kdnne. Von einer
Umprogrammierung der Maschine auf Buchdecken in
unterschiedlichen Abmessungen sei in der Druckschrift
E2 nichts enthalten. Das Dokument E2 lasse auBerdem
vollig offen, ob die dort offenbarte Buchdeckenmaschine
eine Verstellung auf Einbanddecken unterschiedlicher
Breite zulasse. Erst recht gelte das fir die Frage, wie
eine solche Verstellung erfolgen solle. Auch die
unterschiedliche Breite der Rickeneinlagen sei im
Dokument E2 idberhaupt nicht angesprochen. Vielmehr
werde der Schrenz 4 im Dokument E2 von oben zugefilhrt

und dann in der Station 39 abgelangt.

Daher sei keines der Merkmale des kennzeichnenden Teils
von Anspruch 1 im Dokument E2 offenbart. Ahnliches

gelte fir die kennzeichnenden Merkmale von Anspruch 6.
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Fir den Fachmann wédre es nicht naheliegend gewesen, die
im Dokument E2 offenbarten Riickeneinlagen stattdessen
von einer quer zur Pappenzufihrungsrichtung zugefihrten
Materialbahn in unterschiedlicher Rickenbreite
abzutrennen, zumal dem Dokument nur Informationen zur
Formatverstellung in Langsrichtung zu entnehmen seien.
Auch das Dokument E1 hatte den Fachmann nicht zu einer
solchen MaBnahme veranlasst. GemaB dem Dokument EI1
durchliefen die Deckelpappen eine Vorratstation A, eine
Schneide- und Stanzstation B und eine
Leimauftragstation C, bevor der Schrenz in einer
Bearbeitungsstation D zugefihrt werde. Diese Losung
weiche vollig von der Buchdeckenherstellung gemal dem
Dokument E2 ab, wo der Bezugsnutzen beleimt und in
einem fortlaufenden rotierenden Verfahren mittels eines
Nutzenzylinders mit der Buchdecke zusammengefihrt
werde. AuRerdem sei die Figur 2 des Dokuments E1
lediglich ein Blockschaltbild, das nicht die genaue
Funktionsweise der Maschine darstelle. Die Zufuhr von
Rickeneinlagen in unterschiedlichen Breiten sei dem
Dokument E1 nicht zu entnehmen. Fir den Fachmann ware
es ausgehend vom Dokument E2 sogar in Verbindung mit
der Lehre des Dokuments E1 nicht naheliegend gewesen,

zum beanspruchten Gegenstand zu gelangen.
Daher beruhe der Gegenstand sowohl des Anspruchs 1 als

auch des Anspruchs 6 auf einer erfinderischen Tatigkeit
im Sinne von Artikel 56 EPU.

Entscheidungsgriunde
Hauptantrag, Zulassung und Substantiierung
1. In der Erwiderung auf die Beschwerdebegrindung hat die

Beschwerdegegnerin die Zurlckweisung der Beschwerde

beantragt. Hilfsweise hat sie beantragt, "das Patent in
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der Reihenfolge der beigefiigten Hilfsantrdge 1 - 3
aufrecht zu erhalten" (s. Punkt A auf Seite 1 der
Beschwerdeerwiderung), unter der Angabe, dass die
"Hilfsantrdge 1 - 3 [...] schon zur miindlichen
Verhandlung der Einspruchsabteilung vorgelegen
haben" (s. Punkt B.4 auf Seite 17 der
Beschwerdeerwiderung) . Entsprechende Anspruchssatze
wurden Jjedoch nicht mit der Beschwerdeerwiderung
eingereicht, sondern erst mit Schreiben vom

19. Marz 2018. In der mindlichen Verhandlung vor der
Kammer hat die Beschwerdegegnerin dann ihren

Hilfsantrag 3 zum Hauptantrag erklart.

Die Beschwerdefiihrerin hat beanstandet, dass der in der
Beschwerdeerwiderung gestellte Hilfsantrag 3 erst mit
Schreiben vom 19. Marz 2018, d. h. sechs Monate nach
der Beschwerdeerwiderung, tatsachlich vorgelegt worden

sei und daher als verspatet gelte.

Gemal Artikel 25 (2) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern in der geanderten Fassung (VOBK 2020,
siehe AR1. EPA 2021, A35) ist Artikel 12 (4) VOBK 2007
vorliegend anwendbar, da die Beschwerdebegriindung und
die darauf eingereichte Erwiderung vor dem
Inkrafttreten der VOBK 2020 eingereicht wurden. 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 erfullt.

Gemal Artikel 12 (2) a) VOBK 2007 sind alle Unterlagen,
auf die in der Beschwerdebegriindung und der Erwiderung
Bezug genommen wird, als Anlagen beizufiigen, soweit es
sich nicht um im Zuge des Erteilungs-, Einspruchs- oder

Beschwerdeverfahrens bereits eingereichte Unterlagen
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oder vom Amt in diesen Verfahren erstellte oder
eingefihrte Schriftstiicke handelt. Entsprechendes
schreibt auch Artikel 12 (3) a) VOBK 2020 vor.

Aus Artikel 12 (2) a) VOBK 2007 ergibt sich daher, dass
die Anspruchsséatze der in der Beschwerdeerwiderung
gestellten Hilfsantrdge 1 bis 3 nicht als Anlage
beizufligen waren, denn sie entsprachen den in der
miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
eingereichten Hilfsantrdgen. Auch wenn die
Beschwerdegegnerin die Hilfsantrdge mit Schreiben vom
19. Marz 2018 auf Nachfrage der Beschwerdefilthrerin
nochmals vorgelegt hat, lagen diese Antrage bereits mit
der Antragstellung in der Beschwerdeerwiderung dem
Beschwerdeverfahren zugrunde. Der mit der
Beschwerdeerwiderung gestellte Hilfsantrag 3, der in
der mindlichen Verhandlung vor der Kammer zum
Hauptantrag wurde, erfiillt somit die Erfordernisse des
Artikels 12 (2) a) VOBK 2007. Daher kann das - nicht
erforderliche - Nachreichen der Anspriiche des
Hilfsantrags 3 nicht dazu fihren, dass dieser Antrag

als verspatet zu betrachten ist.

Artikel 12 (2) VOBK 2007 schreibt auch vor, dass die
Beschwerdebegriindung und die Erwiderung den
vollstandigen Sachvortrag der Beteiligten enthalten
missen und ausdricklich und spezifisch alle Tatsachen,
Argumente und Beweismittel anfiihren sollen. Es ist
insbesondere deutlich und knapp anzugeben, aus welchen
Grinden beantragt wird, die angefochtene Entscheidung
aufzuheben, abzuandern oder zu bestédtigen. Zweck dieser
Bestimmung ist es, ein faires Verfahren fir alle
Beteiligten sicherzustellen und es der Kammer zu
ermdglichen, ihre Arbeit auf der Basis eines

vollstandigen Vorbringens beider Seiten zu beginnen
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(T 217/10, Entscheidungsgrinde 5.2; T 1732/10,
Entscheidungsgrinde 1.4).

Der Beschwerdefiihrerin ist zuzustimmen, dass die
Beschwerdeerwiderung keinen expliziten Sachvortrag zum
Hilfsantrag 3 enthalt. Es stellt sich daher die Frage,
ob eine mangelnde Substantiierung im Sinne von Artikel
12 (2) VOBK 2007 vorliegt, die zu einer
Nichtberiicksichtigung dieses Beschwerdevorbringens nach
Artikel 12 (4) VOBK 2007 fihren konnte.

Nach standiger Rechtsprechung hangt die Antwort auf
diese Frage von den Gegebenheiten des Einzelfalls ab.
In einem Fall, wo die nicht beschwerdefiihrende
Patentinhaberin nach einer Entscheidung zu ihren
Gunsten am Anfang des Beschwerdeverfahrens mit der
Erwiderung auf die Beschwerdebegriindung Hilfsantrage
vorlegt, soll ihre Erwiderung in der Regel Argumente
enthalten, inwiefern die von der Beschwerdefiithrerin
erhobenen Einwdnde durch die vorgelegten Hilfsantrage
ausgeraumt werden. Wenn die in den Hilfsantragen
vorgenommenen Anderungen selbsterklarend sind, es also
direkt ersichtlich ist, wie sie die Einwadnde entkraften
kénnen, kann es ausreichend sein, die Hilfsantrage ohne
weitere Ausfihrungen einzureichen (T 217/10,
Entscheidungsgriinde 5.2; T 1732/10, Entscheidungsgriinde
1.5; T 1784/14, Entscheidungsgrinde 3.4). Nach Ansicht
der Kammer kann dies auch dann gelten, wenn der in den
Hilfsantrdgen beanspruchte Gegenstand bereits im
Einspruchsverfahren angegriffen worden war, die damals
erhobenen Einwdnde jedoch von der beschwerdefiihrenden
Einsprechenden im Beschwerdeverfahren nicht

weiterverfolgt worden sind.

Im vorliegenden Fall beruhen die unabhangigen Anspriiche

1 und 6 des in der Beschwerdeerwiderung gestellten
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Hilfsantrags 3 auf den erteilten Ansprichen 1 und 7,
erganzt durch die zusatzlichen Merkmale der erteilten
Anspriche 2 bzw. 8. Gegen diese abhangigen Anspriiche 2
und 8 war im Einspruchsverfahren lediglich ein Einwand
der fehlenden Neuheit gegeniber dem Dokument E1 geltend
gemacht worden (s. Punkt IV.5 in Verbindung mit Punkt
IV.1l der Einspruchsschrift). Nachdem die
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung
zum Schluss gekommen war, dass weder das Verfahren des
erteilten Anspruchs 1 noch die Vorrichtung des
erteilten Anspruchs 7 neuheitsschadlich vorweggenommen
sei, wurde der Neuheitseinwand in der
Beschwerdebegrindung nicht weiterverfolgt. Stattdessen
hat die Beschwerdefihrerin ihr Beschwerdevorbringen
dahingehend beschrankt, dass der Gegenstand der
erteilten Anspriche 1 und 7 ausgehend vom Dokument E2
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. Zu den
abhangigen Ansprichen des erteilten Patents hat sie in

der Beschwerdebegrindung nicht Stellung genommen.

Es war somit angesichts dieser Beschrankung des
Beschwerdevorbringens der Beschwerdefihrerin fir die
Beschwerdegegnerin zum Zeitpunkt des Einreichens ihrer
Erwiderung auf die Beschwerdebegriindung nicht
ersichtlich, dass seitens der Beschwerdefihrerin
Einwande hinsichtlich des Gegenstands der erteilten
Anspriche 2 und 8 - und daher auch der unabhangigen
Anspriche 1 und 6 des Hilfsantrags 3 - vorlagen, zumal
die Anspriche im Erteilungsverfahren unverandert
geblieben waren und insofern auch keine Fragen unter

dem Gesichtspunkt von Artikel 123 (2) EPU aufwarfen.

AulBerdem enthdlt die Beschwerdeerwiderung auf den
Seiten 7 bis 11 einen ausfihrlichen Vortrag zum
Offenbarungsgehalt des Dokuments E1l, der nicht nur

erkennen lasst, weshalb sich die Beschwerdegegnerin der
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Feststellung der Einspruchsabteilung, wonach das
Dokument E1 nicht neuheitsschddlich sei und der einzige
im Einspruchsverfahren vorgebrachte Einwand gegen die
erteilten Anspriiche 2 und 8 somit nicht berechtigt
gewesen sei, anschlieRt, sondern auch ihre Sichtweise
darlegt, aus welchen Grinden die in der
Beschwerdebegriindung vorgebrachten Argumente zum
Einwand der mangelnden erfinderischen Tatigkeit
gegenlber einer Kombination der Dokumente E2 und E1

nicht greifen konnten.

Insowelt war es direkt ersichtlich, weshalb die
beziiglich des damaligen Hauptantrags erhobenen Einwande
nach Auffassung der Beschwerdegegnerin auch im Hinblick
auf den in der Beschwerdeerwiderung gestellten
Hilfsantrag 3 nicht hatten greifen konnen. Die Kammer
betrachtet daher auch die Substantiierungserfordernisse
des Artikels 12 (2) VOBK 2007 als erfillt im Hinblick
auf den mit der Beschwerdeerwiderung gestellten

Hilfsantrag 3, der nunmehr der Hauptantrag ist.

2.3 Aus den oben genannten Griinden wird der Hauptantrag
nach Artikel 12 (4) VOBK 2007 im Beschwerdeverfahren
beriicksichtigt.

Hauptantrag, erfinderische Tdtigkeit

3. Die Beteiligten sind sich einig, dass ein Verfahren
gemal dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und eine
Vorrichtung gemal dem Oberbegriff des Anspruchs 6 im
Dokument E2 offenbart sind, sodass dieses einen
geeigneten Ausgangspunkt fir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit bildet. Dem schlieBt sich die

Kammer an.
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Auch besteht Einigkeit dariiber, dass das Dokument E2
die folgenden kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1
bzw. die entsprechenden Merkmale des unabhangigen

Vorrichtungsanspruchs 6 nicht offenbart:

"dass Buchdecken (8) in unterschiedlichen
Abmessungen hergestellt werden, indem bei
fortdauernder Produktion [...] die
Einschlageinrichtungen (44.1, 44.2) der
Seiteneinschlagstation (43) in zeitlicher
Abstimmung mit dem Durchlauf der jeweiligen
Buchdecken (7, 8) und ihrer zugeordneten
Deckelpappen (2), Rickeneinlagen (3) und
Bezugsnutzen (4) auf die fir die jeweils
nachfolgend herzustellende Buchdecke (8) bestimmte

Arbeitsstellungen verstellt werden"

und

"die Rickeneinlagen (3, 3') von einer quer zur
Pappenzufiihrungsrichtung zugefiithrten Materialbahn
(6) oder -bogen in unterschiedlichen Riickenbreiten

(BS) abgetrennt werden".

Strittig ist jedoch, ob das weitere kennzeichnende

Merkmal des Anspruchs 1

"dass Buchdecken (8) in unterschiedlichen
Abmessungen hergestellt werden, indem bei
fortdauernder Produktion zumindest die Deckelpappen
(2) und Rickeneinlagen (3) ausrichtenden Fiihrungen
(29, 30) der Pappenzufihrung (20) [...] in
zeitlicher Abstimmung mit dem Durchlauf der
jeweiligen Buchdecken (7, 8) und ihrer zugeordneten
Deckelpappen (2), Rickeneinlagen (3) und

Bezugsnutzen (4) auf die fir die jeweils
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nachfolgend herzustellende Buchdecke (8) bestimmte

Arbeitsstellungen verstellt werden"

und das entsprechende Merkmal des Anspruchs 6 aus dem
Dokument E2 bekannt sind.

Aus folgenden Grinden teilt die Kammer die Sichtweise

der Beschwerdefiihrerin, dass das der Fall ist.

Gemal der Beschreibung der Figur 1 im Absatz [0018] des
Dokuments E2 werden die Deckelpappen 3 und die
Riickeneinlage 4 an der Hinterkante {iber einen an einem
Zahnriemen 35 befestigten Pappenschieber 34b in
Richtung des Anrollpunkts 6 geschoben. Andert sich die
Hohe der Deckelpappen, kann die Hublage des
Pappenschiebers auf elektronischem Wege verstellt
werden. Dazu wird der Servoantrieb 130 des Zahnriemens
35 {iber eine zentrale Steuerung 99 bzw. eine zentrale
Servosteuerung 102 verdreht (s. Absatz [0026] und
Anspruch 12 des Dokuments E2). Vor diesem Hintergrund
versteht die Kammer die Angabe im Absatz [0009] des
Dokuments E2 " [e]ine Korrektur der Formatverstellungen
und damit eine Korrektur der Position der
zusammengefiigten Buchdeckenelemente ist im Lauf
méglich" so, dass damit die Verstellung der Hublage filir
unterschiedliche Pappenhdhen gemeint ist. Auch die
Formulierung im Absatz [0026] des Dokuments E2 " [d]ie
GréBen lassen sich dariiber hinaus auch wdhrend des
Laufs der Buchdeckenmaschine 1 korrigieren" deutet
darauf hin, dass die Korrektur nicht nur auf eine blobke
Feinanpassung, sondern auf die eigentliche Anpassung

der FormatgroRlen abzielt.

Daraus folgt, dass die im Dokument E2 offenbarte, die
Deckelpappen 3 und die Rickeneinlage 4 ausrichtende

Fihrung 34b bei fortdauernder Produktion auf die fir
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die jeweils nachfolgend herzustellende Buchdecke
bestimmten Arbeitsstellungen verstellt wird. Nach
Ansicht der Kammer muss eine solche automatische
Verstellung zwangsweise in zeitlicher Abstimmung mit
dem Durchlauf der jeweiligen Buchdecken 5 und ihrer
zugeordneten Deckelpappen 3, Rickeneinlagen 4 und
Bezugsnutzen 2 erfolgen, da sonst unvermeidlich

Produktionsfehler auftreten wirden.

Aufgrund dieser Uberlegungen schlussfolgert die Kammer,
dass sich der Gegenstand von Anspruch 1 vom Verfahren
gemal dem Dokument EZ2 nur durch die zwei oben im Punkt
4. genannten Merkmale unterscheidet. Die entsprechenden
Merkmale des Anspruchs 6 bilden die Unterschiede
gegenliber der aus dem Dokument EZ2 bekannten

Vorrichtung.

Die technische Wirkung der Verstellung der
Einschlageinrichtungen in der Seiteneinschlagstation
besteht laut Absatz [0009] der Patentschrift darin,
dass Buchdecken unterschiedlicher aufgeschlagener
Breite ohne Unterbrechung hergestellt werden kdnnen.
Nach Ansicht der Kammer kommt auch dem zweiten
Unterscheidungsmerkmal diese technische Wirkung =zu.
Indem Ruckeneinlagen unterschiedlicher Breite wvon einer
guer zur Pappenzufihrungsrichtung zugefihrten
Materialbahn abgetrennt werden, kann die Produktion wvon
Buchdecken auch mit unterschiedlicher aufgeschlagener
Breite ununterbrochen fortgesetzt werden. Die objektive
technische Aufgabe lautet daher, Buchdecken
unterschiedlicher aufgeschlagener Breite ohne

Unterbrechung herzustellen.

Nach einer ersten Argumentationslinie der
Beschwerdefiithrerin zum Naheliegen der beanspruchten

Losung stelle die Abtrennung der Rickeneinlagen von
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einer quer zur Pappenzufihrungsrichtung zugefiihrten
Materialbahn lediglich eine handwerkliche MaBnahme dar,
die der zustandige Fachmann vorgenommen hatte, ohne
erfinderisch tédtig werden zu missen, zumal es nur zweil

Moglichkeiten der Abtrennung gebe.

Dem kann sich die Kammer nicht anschlieBen. Die in den
Figuren 1 und 2 des Dokuments E2 dargestellte
Rickeneinlage wird iber eine Schneideinrichtung 39 wvon
einem von oben der Pappenzufithrebene zugefiithrten
Streifen 4 abgelangt. Ein mit dem Abzugswalzensystem 37
verbundener Antrieb sorgt dafiir, dass der Streifen 4
taktsynchron von einer Schrenzrolle 38 abgezogen wird
(s. Absatz [0017]). Offensichtlich bleibt die Breite
der Rickeneinlage wahrend dieser Operation unverandert.
Um trotzdem eine Rickeneinlage unterschiedlicher Breite
einsetzen zu kdnnen, hadtte der Fachmann die in der
Figur 1 abgebildete Schrenzrolle 38 ausgetauscht. Es
ist fiir die Kammer jedoch nicht ersichtlich, dass der
Fachmann nur aufgrund seiner Fachkenntnisse veranlasst
gewesen ware, den Streifen 4 durch eine quer zur
Forderrichtung der Deckelpappen 3 zugefihrte
Materialbahn zu ersetzen, zumal sich ein solches
Vorgehen von der eigentlichen Lehre des Dokuments E2
abgewendet hatte. Eine solche MaBnahme hatte es
erfordert, die Schrenzrolle 38, das Abzugswalzensystem
37 und die Schneideinrichtung 39 komplett
umzugestalten, was aber die automatische
Formatverstellung auf andere Pappenhdhen, ein
wesentliches Merkmal des Dokuments E2, grundsatzlich

beeintrachtigt hatte.

Da kein iberzeugender Grund flir ein solches Vorgehen
erkennbar ist, kann das zweite Unterscheidungsmerkmal
im Hinblick auf das allgemeine Fachwissen nicht als

naheliegend gelten.
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Die Beschwerdefiihrerin hat ferner argumentiert, dass
die Lehre des Dokuments El1 in naheliegender Weise zur

Losung des Anspruchs 1 gefihrt hatte.

Auch dieser zweiten Argumentationslinie kann die Kammer
nicht zustimmen. Die Behauptung, dass die Figur 2 des
Dokuments El auf einen Quertransport vom Magazin M zur
Station D hinweise, hat die Kammer nicht liberzeugt. Die
Beschwerdegegnerin hat zu Recht darauf hingewiesen,
dass das Blockschaltbild nicht die genaue
Funktionsweise der Maschine darstellt. Stattdessen
bleibt es dem Leser bzw. dem Fachmann iUberlassen, ob
die Ubergabe zwischen dem Magazin M und der Station D
entlang oder quer zur Forderrichtung der Deckelpappen
erfolgt. AuBerdem ist dem Absatz [0013] des Dokuments
El zu entnehmen, dass die Rlckenauflage, d.h. der
Deckenbezug oder der Bezugsnutzen, vorgeschnitten von
dem Magazin M an die in der Station D befindlichen
Deckelpappen herangefiithrt wird. Mangels weiterer
Ausfiihrungen zur Ausfiihrungsform der Figur 2 kann der
Fachmann aus dieser Offenbarung nur schlieBen, dass die
Rliickeneinlage, ahnlich wie im Schritt 8 des in der
Figur 1 dargestellten Blockschaltbilds, bereits in
einem friheren Schritt mit der Deckelpappe

zusammengefiigt worden ist.

Es hédtte daher fir den Fachmann nicht auf der Hand
gelegen, die Zufuhr der Rilickeneinlage im Verfahren nach
dem Dokument E2 entsprechend des zweiten

Unterscheidungsmerkmals von Anspruch 1 zu andern.

Die Beschwerdefiihrerin hat hierzu keine weiteren

Einwande vorgetragen.
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Folglich hat die Beschwerdefithrerin nicht idberzeugend
dargelegt, dass das zweite Unterscheidungsmerkmal von
Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags durch den
Stand der Technik nahegelegt ist. Insofern kann
dahingestellt bleiben, ob der Fachmann ausgehend vom
Dokument E2 in naheliegender Weise zum ersten
Unterscheidungsmerkmal gelangt ware. Der Gegenstand des
Anspruchs 1 des vorliegenden Hauptantrags beruht daher
auf einer erfinderischen Ta&tigkeit im Sinne von Artikel
56 EPU.

Gleiches gilt fir die entsprechenden
Unterscheidungsmerkmale von Anspruch 6 des
Hauptantrags, sodass auch diesbeziiglich die
Erfordernisse des Artikels 56 EPU erfiillt sind.

Die weiteren Anspriche 2 bis 5 und 7 bis 12 sind
abhangige Anspriiche und grenzen den Gegenstand des
Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 6 weiter ein. Flir den
Gegenstand dieser Anspriiche folgt somit, dass er
ebenfalls auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht
(Artikel 56 EPU).

Zurlickverweisung

13.

Im vorliegenden Fall halt es die Beschwerdekammer fir
zweckmaRig, die Angelegenheit in Ausibung ihres
Ermessens nach Artikel 111 (1) Satz 2 EPU zur Anpassung
der Beschreibung an die Einspruchsabteilung
zurickzuverweisen, zumal die Beschwerdegegnerin dies
bevorzugt und die Beschwerdefiihrerin dagegen keine

Einwande hat.

Diese Vorgehensweise steht dem Artikel 11 Satz 1 VOBK
2020 auch nicht entgegen, wonach die Angelegenheit nur

dann zur weiteren Entscheidung an das Organ, das die
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angefochtene Entscheidung erlassen hat, zurlckverwiesen
wird, wenn besondere Grinde dafiir sprechen. Diese
Vorschrift ist jedoch nur dann anzuwenden, wenn eine
Zurlickverweisung "zur weiteren Entscheidung" erfolgt,
nicht jedoch in Fallen, in denen die Kammer die
Angelegenheit mit der Anordnung zurickverweist, ein
Patent in gednderter Fassung aufrechtzuerhalten, sei es
mit oder ohne Anpassung der Beschreibung (siehe auch
Dokument CA/3/19, Abschnitt VI, Erlauterungen zu
Artikel 11, 2. Absatz).
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit
der Anordnung zuriickverwiesen, das Patent mit folgenden

Unterlagen und einer noch anzupassenden Beschreibung in

geanderter Fassung aufrechtzuerhalten:

Anspriiche 1 bis 12 gemdBl dem mit Schreiben vom 19. Marz

2018 als Hilfsantrag 3 eingereichten Hauptantrag.
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