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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerde der Einsprechenden (Beschwerdefiihrerin)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, den Einspruch gegen das
Europédische Patent Nr. 2 632 833 (im Folgenden das
"Patent" genannt) zurickzuweisen. Die Patentinhaberin
(Beschwerdegegnerin) erwiderte auf die Beschwerde und
die Beschwerdefiihrerin reichte eine weitere

Stellungnahme ein.

In einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020
teilte die Kammer ihre vorlaufige Einschatzung mit,
unter anderem, dass die von der Beschwerdefihrerin
dargelegten Ausgestaltungen gemal den Fallen A und B
(siehe auch unten Punkt VII.a)i)) nach vorlaufiger
Ansicht der Kammer keine Ausfiihrungsformen der durch
die Kombination der Merkmale des Anspruchs 1
definierten Erfindung darstellen, da diese
Ausgestaltungen im Widerspruch zu den Merkmalen 3.2 und

3.4 zu stehen scheinen.

Antragsgemédll fand eine miindliche Verhandlung vor der

Kammer statt.

Wahrend der miindlichen Verhandlung beantragte die
Beschwerdefiihrerin, der GroRen Beschwerdekammer die

folgende Frage vorzulegen:

"Darf ein grundsdtzlich breit auszulegendes Merkmal
bewusst eng ausgelegt werden, damit eine
nachfolgende Ausfiihrbarkeitspriifung positiv

verlauft?"



Iv.
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Wahrend der mindlichen Verhandlung wiederholte der
Vorsitzende unter anderem die bereits in der Mitteilung
nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 dargelegte Auffassung der
Kammer, dass der Grund, warum die Kammer die Falle A
und B als nicht vom Gegenstand des Anspruchs 1 umfasst
ansehe, wie auch bereits in der Mitteilung nach

Artikel 15 (1) VOBK 2020 dargelegt, darin liege, dass
diese Falle nicht die Merkmale 3.2 und 3.4 erfillen.

Die folgenden, bereits im Einspruchsverfahren

vorgelegten Druckschriften sind flir diese Entscheidung

relevant:

El: Us 4,093,207

E4: EP 1 516 819 Al
E5: JP HO8 175 765 A

E5-EN: Maschinelle englische Ubersetzung der
Druckschrift Eb5

E6: Us 5,407,187

Schlussantrage

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
Patents. Zudem beantragte sie, der GroBen
Beschwerdekammer die in der miindlichen Verhandlung

eingereichte Frage vorzulegen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurilickweisung der
Beschwerde, hilfsweise die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in
geanderter Fassung auf der Grundlage der mit den
Hilfsantrdgen 1 bis 4 am 30. Januar 2017 eingereichten
Anspriiche jeweils mit der erteilten Beschreibung und

den Figuren.



VI.

VII.
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Anspruch 1 des erteilten Patents lautet wie folgt (die
von der Kammer verwendete Merkmalsgliederung ist in

eckigen Klammern eingefigt) :

"[1] Vorrichtung (10) zur Vereinzelung von Karten (16)
eines in einem Kartenmagazin (12) bereitgestellten
Kartenstapels (14), mit

[2] a. einem Vorvereinzeler (18) zum FOrdern einer oder
einiger Karten aus dem Kartenmagazin, [2.1] wobei der
Vorvereinzeler einen Antrieb zum FOrdern der einen oder
einigen Karten aus dem Kartenmagazin und

[2.2] wenigstens zwel dreh- oder schwenkantreibbare
Mitnehmer (18a, 18b) mit konvexen

Mitnehmerflidchen (18a’, 18b’) aufweist, und

[3] b. einer Aufnahme (20) zum Aufnehmen der einen oder
einigen aus dem Kartenmagazin gefdrderten Karten,

[3.1] wobei die Aufnahme jeweils eine einzelne Karte an
eine nachgeordnete Verarbeitungsstation (vs) abgibt,
[3.2] wobei die wenigstens zwel Mitnehmer 1in
Abhdngigkeit von der Abmessung der zwischen ihnen
befindlichen Karte so weit voneinander beabstandet sind
und [3.3] Abschnitte der konvexen Mitnehmerfldchen aus
solcherart elastisch nachgiebigem Material gebildet
sind, [3.4] dass sich die zwischen ihnen befindliche
Karte 1ldngs der Mittelldngsachse des Kartenmagazins vom
Kartenstapel weg konvex wélbt, widhrend sie zur Aufnahme
hin beférdert wird, dadurch gekennzeichnet, dass

[4] die wenigstens zwel dreh- oder schwenkantreibbaren
Mitnehmer, [4.1] die zumindest eine am Ende des
Kartenstapels befindliche Karte zwischen sich aufnehmen
und [4.2] 1in einer abwechselnd im und gegen den
Uhrzeigersinn orientierten Dreh- oder Schwenkbewegung

angetrieben werden."

Der fiir diese Entscheidung relevante Vortrag der

Beteiligten lasst sich wie folgt zusammenfassen:
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a) Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU

i) Beschwerdefiihrerin

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU stehe der
Aufrechterhaltung des erteilten Patents entgegen. Das
Patent offenbare die Erfindung im Hinblick auf die
Merkmale 4.2 bzw. 3.3 und 3.4 des erteilten Anspruchs 1
nicht so deutlich und vollstandig, dass ein Fachmann

sie ausfihren konne.

Hinsichtlich des Merkmals 4.2 seien vier Falle A bis D

moéglich und von diesem Merkmal erfasst:

Fall A r+ N =
Fall B ’/:-I-\ m
" ¥\
Fall C + +
Fall D ¥\ o

Die Ausfihrungsformen gemall dem Fall C und Fall D seien
als einziger Weg offenbart, den der Fachmann ausfihren
kénne. Die Ausfihrungsformen gemal dem Fall A und B
seien nicht offenbart. Weder in der Beschreibung noch
in der Zeichnung finde sich eine Beschreibung zur
Ausfihrung dieser Ausgestaltungen. Vielmehr werde der
Fachmann feststellen, dass bei einem Antrieb der
Mitnehmer gemédRl dem Fall A und darauffolgend gemal dem
Fall B und dies abwechselnd aufeinander ein Vereinzeln
der Karten nicht mdéglich sei. Bei einem solchen

Antreiben der Mitnehmer zundchst im Uhrzeigersinn und
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anschlieRend im Gegenuhrzeigersinn wiirden die Karten
jeweils in die Drehrichtung verschoben oder es komme zu
einer Betriebsstdrung, jedoch werde die Karte nicht
zwischen den Mitnehmern nach unten ausgeworfen. Der
gesamte Bereich der Ausfiithrbarkeit, welcher durch das
Merkmal 4.2 definiert sei, umfasse auch die Falle A und
B. Nach standiger Rechtsprechung der Kammern miisse es
im Wesentlichen moglich sein, alle Ausfihrungsarten der
in dem am weitesten gefassten Anspruch definierten
Erfindung anhand der Offenbarung auszufihren. Fragen
der Auslegung seien von der Beschwerdefiihrerin im
Einspruchsverfahren auch nicht aufgeworfen worden.
Vielmehr habe die Beschwerdefilthrerin die Klarheit der
Merkmale des Anspruchs nicht bezweifelt, sondern
lediglich die sich aus den Merkmalen des Anspruchs 1
logisch ergebenden Moglichkeiten erdrtert. Zum Erfassen
der moéglichen Falle A bis D bedirfe es auch keines
Fachwissens - sie ergdben sich aus rein logischen
Uberlegungen. Im Anspruch 1 des Streitpatents lieRen
sich die logischen Falle A bis D ohne Notwendigkeit der
Auslegung des Anspruchs klar benennen. Der Anspruch
misse demnach gerade nicht ausgelegt werden. Auch
stellten die Ausfiihrungsformen gemal den Fadllen A und B
zundchst keine technisch unsinnige Losung dar.
Jedenfalls sei es technisch mdoglich, die Mitnehmer
gemal dem Fall A und darauffolgend gemadBl dem Fall B,
also abwechselnd im und gegen den Uhrzeigersinn,
anzutreiben. Wirde der Auffassung gefolgt werden,
wonach es sich bei den Fadllen A und Fall B um eine
unlogische oder technisch unsinnige Auslegung handle,
well diese nicht funktionierten, ware dadurch bereits
der Nachweis daflir gegeben, dass die Erfindung nicht im
gesamten Bereich ausfihrbar sei. Diese Schlussfolgerung
stelle eine Bestatigung dafiir dar, dass die
beanspruchte Erfindung aufgrund des Merkmals 4.2 nicht

Uber den gesamten Bereich des Anspruchs 1 ausfihrbar
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sei. Weiterhin wadren mit der Auffassung, es seien bei
der Prifung eines Anspruchs unlogische oder technisch
unsinnige Auslegungen auszuschlieBen, die
Entscheidungen der Beschwerdekammern zur
"Ausfliihrbarkeit einer Erfindung im gesamten
beanspruchten Bereich" insgesamt hinfallig, da sich der
Fachmann dann aus einem beanspruchten Bereich den
"passenden" Bereich "herauspicken" und die "technisch
unsinnigen Bereiche" auBen vor lassen kdnnte. Es
erscheine fraglich, ob ein solches Vorgehen durch das
EPU gedeckt sei. Auch solche Fidlle, die technisch nicht
sinnvolle bzw. nicht funktionsfahige Losungen
umfassten, seien bei der Frage der Ausfiihrbarkeit laut
Punkt 6. der Entscheidungsgriinde der Entscheidung

T 2002/13 zu beriicksichtigen. Die Auffassung, dass die
Merkmale des Anspruchs in Kombination gelesen werden
missten, sei nicht durch die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern gestiitzt. Eine Kombination wvon
Einzelmerkmalen zu einer Art "Gesamtmerkmal" sei nicht
durch das EPU gedeckt. Das Merkmal 4.2 sei vielmehr
separat zu lesen und zu verstehen, und zwar auf die
Art, wie es dort formuliert sei. Die Falle A und B
seien daher vom Anspruch mitumfasst. Die Falle A bis D
seien vom unabhangigen Anspruch umfasst, jedoch seien
die Falle A und B nach Ubereinstimmender Auffassung der

Beteiligten nicht ausfihrbar.

Hinsichtlich der Merkmale 3.3 und 3.4 des erteilten
Anspruchs 1 sei weder die Elastizitat des nachgiebigen
Materials noch die Steifigkeit der Karte im Patent
angegeben. Der Fachmann konne nur durch
Herumexperimentieren feststellen, ob er die vielen
Parameter so gewahlt habe, dass sich ein befriedigendes
Ergebnis einstelle. Auch seien Karten aus sproden und
relativ steifen Materialien wie beispielsweise Holz

bekannt. Der Fachmann erhalte keine technische Lehre,
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wie solche Karten gemal den Merkmalen des Anspruchs 1
zUu verarbeiten seien. Die Vorrichtung lose beim
Ausgeben von Karten aus Holz nicht die der Erfindung
zugrundeliegende Aufgabe, wonach die Betriebssicherheit
trotz eines hohen Durchsatzes der einzelnen Produkte
ermbglicht sei. Vielmehr wiirden die Karten brechen oder
nicht ausgegeben werden. In der Entscheidung T 32/85
fiihre die Kammer unter anderem aus, dass es ein
unzumutbarer Aufwand sei, wenn der Fachmann nur durch
Herumexperimentieren feststellen kdnne, ob er die
vielen Parameter so gewahlt habe, dass sich ein
befriedigendes Ergebnis einstelle. GemaB der
Entscheidung T 815/07 diene ein in einem Anspruch
enthaltener Parameter dazu, ein wesentliches

technisches Merkmal der Erfindung zu definieren.

ii) Beschwerdegegnerin

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU stehe der

Aufrechterhaltung des erteilten Patents nicht entgegen.

Die Beschwerdefiihrerin betrachte das Merkmal 4.2
isoliert von den verbleibenden Erfordernissen des
Anspruchs 1 sowie deren Offenbarung in der Beschreibung
und den Figuren. Anstelle einer Ausfihrbarkeit des
Merkmals 4.2 fir sich genommen sei vielmehr die
Ausfiihrbarkeit der Erfindung anhand der Gesamtheit
ihrer Offenbarung in Anspriichen, Beschreibung und
Figuren zu beurteilen. Der Anspruch sei mit dem Willen
zu lesen, diesen zu verstehen. Das Merkmal 3.4
erfordere, dass sich die Karte wolbe, was bedinge, dass
die in Merkmal 4.2 genannten Mitnehmer sich
dementsprechend drehen miissten, damit dieses Merkmal
gegeben sei. Die Falle A und B fielen nicht unter den
Anspruch, denn die Karte wlirde sich nicht w&lben, wenn

sich die Mitnehmer in dieselbe Richtung drehten. Dies
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seli dem Fachmann klar und technisch nicht anders
vorstellbar. Die Frage der Ausfihrbarkeit hinsichtlich
der Falle A und B stelle sich daher nicht.

Hinsichtlich der Merkmale 3.3 und 3.4 definiere der
erteilte Anspruch 1 keine Vorrichtung, die fir sich in
Anspruch nehme, zur Handhabung von Karten aus
beliebigen Materialien oder mit beliebigen
Eigenschaften geeignet zu sein. Vielmehr sei die
Erfindung dann ausfihrbar, wenn der Fachmann anhand der
Offenbarung eine Vorrichtung implementieren konne,

welche "Karten" in der definierten Weise handhabe.

b) Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) 1i.V.m.
Artikel 54 EPU

i) Beschwerdefiihrerin

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei nicht neu
gegenliber der Druckschrift E1, so dass der
Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) i.V.m.

Artikel 54 EPU der Aufrechterhaltung des Patents

entgegenstehe.

Aus Absatz [0024] des Streitpatents gehe hervor, dass
der Wechsel der Drehrichtung fir jede Karte einzeln
erfolgen konne, aber nicht misse. Der abwechselnde
Antrieb kdénne auch nur gelegentlich ausgefiithrt werden,
wie in Spalte 6, Zeilen 24 bis 26 des Streitpatents
ausgefihrt sei. Dies heile aber auch, dass auch Phasen
zur Ausgabe von Karten erfolgten, bei denen kein
Ausrichten erforderlich sei und durchgefihrt werde.
Daraus folge, dass das Wiederausrichten des Stapels
nach jeder ausgegebenen Karte nicht zwingend sei,
sondern nur optional. Der abwechselnde Antrieb der

Mitnehmer in einer im und gegen den Uhrzeigersinn
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orientierten Dreh- oder Schwenkbewegung (Merkmal 4.2)
stelle somit nur ein optionales Merkmal und kein
zwingend bei der Neuheitsbetrachtung zu
berilicksichtigendes Merkmal dar. Das Merkmal 4.2 sei
ferner in Spalte 9, Zeilen 35 bis 50 sowie Spalte 2,
Zeilen 32 bis 41 und Figur 2 der Druckschrift E1
offenbart. Ein Motor, wie er in der Druckschrift E1
offenbart sei, konne sich nur entweder im oder gegen
den Uhrzeigersinn drehen. Da sich in der
Druckschrift E1 eine Drehung in die eine Richtung
ergebe, hatte der Fachmann somit implizit auch eine

Drehung in die entgegengesetzte Richtung mitgelesen.

ii) Beschwerdegegnerin

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) 1i.V.m.

Artikel 54 EPU stehe der Aufrechterhaltung des Patents
nicht entgegen. Der Gegenstand des erteilten

Anspruchs 1 sei neu gegeniiber der Druckschrift E1, da
diese nicht die Merkmale 3.2 bis 4.2 des Anspruchs 1
offenbare. Insbesondere das Merkmal 4.2 sei in der
Druckschrift E1 nicht offenbart und stiinde auch im

Widerspruch zu der dort offenbarten technischen Lehre.

c) Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) i.V.m.
Artikel 56 EPU

i) Beschwerdefiihrerin

Unter der Annahme, das Merkmal 4.2 sei nicht in der
Druckschrift E1 offenbart, sei der Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 durch eine Kombination der
Druckschrift El1 mit einer der Druckschriften E4, E5
oder E6 nahegelegt worden. Der Einspruchsgrund nach
Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 56 EPU stehe der

Aufrechterhaltung des Patents somit entgegen. Der
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diesbeziigliche Vortrag in der Beschwerdebegriindung
leide auch nicht an einem Begriindungsmangel, wie von

der Beschwerdegegnerin unterstellt.

Bei der in Figur 2 der Druckschrift E1l gezeigten
Anordnung koénne es zu Problemen kommen, wenn mehrere
Karten vereinzelt werden sollen. Die hinsichtlich des
Unterscheidungsmerkmals 4.2 geldste objektive
technische Aufgabe sei mit Hinweis auf Absatz [0012]
des Streitpatents darin zu sehen, eine kostengiinstige
und auch bei hoher Vereinzelungsgeschwindigkeit der
Karten zuverladssig arbeitende Vorrichtung zur
Vereinzelung von in einem Stapel bereitgestellten

Karten zu schaffen.

Die Figur 6 der Druckschrift E5 zeige die Ausgabe von
Papierbdgen. Hierzu wlrden die Mitnehmer 2, 3
entsprechend den durchgezogenen Pfeilen bewegt. Die
Papierbdgen wiirden zwischen den Mitnehmern 2,3 gewdlbt
und nach unten auf die Ausgabe 6 ausgegeben. Sofern die
Ausgabe beendet sei, werde die Drehrichtung der
Mitnehmer 2, 3 entgegengesetzt zu der Drehrichtung filr
die Ausgabe angesteuert. Dieser Drehrichtungswechsel
sei durch Pfeile in Figur 6 dargestellt und in

Absatz [0020] der Druckschrift E5-EN, letztes Drittel
beschrieben. Der Fachmann hétte der Offenbarung der
abwechselnd entgegengesetzten Drehbewegung der
Mitnehmer 2, 3 zur Ausgabe der Banknoten entnommen,
dass diese wieder in den Stapel zurickgefiithrt wirden,
wie dies in Figur 7 dargestellt sei. Der Inhalt des
Absatzes [0024] des Streitpatents entspreche insoweit

demjenigen der Druckschrift E5.

Die Druckschrift E4 schlage zur Erhdhung der
Verarbeitungsgeschwindigkeit und zum Ausrichten der

Karte flir eine gesicherte Entnahme vor, die Mitnehmer
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gemal Figur 3 in entgegengesetzter Richtung
anzutreiben, so dass die unterste Karte in dem Magazin
ausgerichtet werde (siehe Absatz [0020] und Anspruch 1
der Druckschrift E4). Diese LOsung hatte der Fachmann
auch deshalb aufgegriffen, da er erkannt hédtte, dass
das Wiederausrichten der untersten Karte in dem Stapel
unabhangig von der Entnahme der Karte aus dem Stapel
sei. Zudem hitte er bei der Ubernahme der Ldsung gemif
der Druckschrift E4 festgestellt, dass die aus der
Druckschrift El bekannten Mitnehmer verwendet werden
konnten und es lediglich der durch die Druckschrift EA4
vorgeschlagenen Anderungen der Drehrichtung bediirfe.
Diese sei jedoch unproblematisch anzusteuern, da in der
Druckschrift E1 (siehe Spalte 2, Zeile 33) offenbart
sei, dass die Mitnehmer jeweils durch unabhangige

Motoren angetrieben wilirden.

Die Druckschrift E6 offenbare im Hinblick auf die
Figuren 1 bis 3 Mitnehmer 8, die oszillierend
angetrieben wiirden (siehe Spalte 3, Zeilen 13 bis 15
der Druckschrift E6). Es sei dabei vorgesehen, dass
diese Mitnehmer in einem besonderen
Schwenkwinkelbereich von 10° bis 40° angetrieben wiirden
(siehe Spalte 3, Zeilen 16 bis 20). Durch diese
oszillierende Antriebsbewegung, also eine abwechselnd
im und entgegen dem Uhrzeigersinn orientierte Dreh-
oder Schwenkbewegung der Mitnehmer, werde eine hohe
Vereinzelungsgeschwindigkeit erzielt (siehe Spalte 3,
Zeile 20 bis 22). Folglich hatte der Fachmann der
Druckschrift E6 entnehmen kdénnen, dass durch die
abwechselnde Hin- und Herbewegung sowohl einerseits
eine Ausgabe der untersten Karte zwischen den
Mitnehmern ermdglicht werde, wobei diese von dem
Kartenstapel weg konvex gewdlbt werde, und anderseits
durch die Zurilickbewegung ein Ausrichten der untersten

Karte erfolge, um den nachfolgenden
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Vereinzelungsprozess wieder schnell und ordnungsgemal
durchzufthren. Zwar werde in der Druckschrift E6
vorgeschlagen, Mitnehmer zu verwenden, die einen
Ricksprung in der Umfangsflache aufwiesen, um an der
Kartenkante anzugreifen. Jedoch sei dieses zusatzliche
Merkmal flir die zu ldsende Aufgabe, das Ausrichten der
untersten Karte im Kartenstapel, irrelevant, da dieser

Ricksprung diesbeziiglich keine Funktion idbernehme.

ii) Beschwerdegegnerin

Hinsichtlich des Einspruchsgrundes nach Artikel 100 a)
i.V.m. Artikel 56 EPU liege ein Begrindungsmangel vor,
da die Beschwerdefihrerin dem von der
Einspruchsabteilung beanstandeten Mangel an einem
glaubhaften Aufgabe-Losungs—-Ansatz weder abhelfe noch
nachvollziehbare Argumente zu dessen Entbehrlichkeit
vorbringe. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a)
i.V.m. Artikel 56 EPU stehe der Aufrechterhaltung des
Patents aber auch nicht entgegen, da der Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 durch eine Kombination der
Druckschrift E1 mit einer der Druckschriften E4, Eb5
oder E6 nicht nahegelegt worden sei. Die beziiglich des
Unterscheidungsmerkmals 4.2 geldste objektive
technische Aufgabe sei Absatz [0012] des Streitpatents

zu entnehmen.

Der in der Druckschrift E5 offenbarte Aufbau der
Banknoteneinzahlungs- und -auszahlungsvorrichtung
unterscheide sich wesentlich von dem Gegenstand des
Streitpatents. Zudem beziehe sich die Druckschrift Eb5
nicht auf ein Vorvereinzeln von Karten und/oder
Kartonzuschnitten, so dass der Fachmann diese
Druckschrift unter Berilicksichtigung der objektiven
technischen Aufgabe nicht in Betracht gezogen hatte.

Insbesondere das Merkmal 4.2 sei in der Druckschrift E5
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nicht offenbart. Die Druckschrift E5 beschreibe zwei
verschiedene Betriebszustande der Vorrichtung, die
entweder das Einzahlen oder das Auszahlen von Banknoten
betrdfen. In jedem dieser beiden Zustande wiesen die
Rollen 2, 3 jeweils nur eine bestimmte Drehrichtung
auf. Die Figuren 4 und 5 zeigten beispielsweise die
Drehrichtung der Rollen 2, 3 wahrend des Einzahlens von
Banknoten, wahrend die Figur 6 die Drehrichtung der
Rollen 2, 3 beim Vereinzeln der Banknoten zeige. Der
Fachmann hatte daher ausgehend von der Druckschrift E1
und unter Berilicksichtigung der objektiven technischen
Aufgabe in der Druckschrift E5 lediglich den
Betriebszustand der Vereinzelung der Banknoten
betrachtet, bei dem kein abwechselndes Antreiben der
Rollen 2, 3 in einer im und gegen den Uhrzeigersinn

orientierten Dreh- oder Schwenkbewegung vorgesehen sei.

In der Druckschrift E4 sei das Merkmal 4.2 nicht
offenbart. Die Druckschrift E4 offenbare kein
abwechselnd im und gegen den Uhrzeigersinn orientiertes
Antreiben der Rollen 11. Die Rollen 11 wirden vielmehr
jeweils kontinuierlich in dieselbe Richtung

angetrieben.

Die Mitnehmer in der Druckschrift E6 seien in Form wvon
Saugndapfen 13 ausgebildet, wahrend die Wellen 8
lediglich zum Abstitzen des Stapels 12 und zum
Unterstiitzen der Saugndpfe 13 vorgesehen seien. Somit
seien in der Druckschrift E6 keine dreh- oder
schwenkantreibbaren Mitnehmer mit den Merkmalen 4.1 und
4.2 offenbart. Die Wellen 8 seien keine Mitnehmer im
Sinne des Anspruchs 1 und wiesen auch keine konvexen
Abschnitte auf, die aus solcherart elastisch
nachgiebigem Material gebildet seien, dass sich die
zwischen ihnen befindliche Karte langs der

Mittelldngsachse des Kartenmagazins vom Kartenstapel
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weg konvex wolbe, wahrend sie zur Aufnahme hin
befdrdert werde. Eine derartige Ausbildung aus
elastisch nachgiebigem Material widersprache der
technischen Lehre der Druckschrift E6, die eine
Ausbildung einer Ausnehmung in den Wellen 8 zum
Abstiitzen eines Zuschnitts 6 lehre. In Spalte 8,
Zzeilen 1 bis 15 der Druckschrift E6 werde beschrieben,
dass die Drehrichtung der Wellen 8 lediglich aus dem
Grund geandert werde, dass erneut ein Zuschnitt 6 in
die Ausnehmungen 35 der Wellen 8 fallen kdnne. Eine
derartige Ausnehmung in den Rollen 13, 14 der
Druckschrift El sei fir den Fachmann unter
Beriicksichtigung der objektiven technischen Aufgabe
jedoch nicht nahegelegt worden. Anstelle der Ausnehmung
sehe die Druckschrift El eine Vielzahl an Rippen 55
vor, die vollumfanglich an den Rollen 13, 14
ausgebildet seien, so dass gerade keine Umkehrung der
Drehrichtung der Rollen notwendig sei. Ein reines
Implementieren einer Drehrichtungsumkehr in der
Vorrichtung der Druckschrift El sei unter Betrachtung
der Druckschrift E6 nicht nahegelegt worden, da diese
Drehrichtungsumkehr in der Druckschrift E6 lediglich in
Verbindung mit der strukturellen Ausgestaltung der

Wellen 8 erforderlich sei.

d) Antrag der Beschwerdefiihrerin, der GrofBen

Beschwerdekammer die o.g. Frage vorzulegen

Die Beschwerdefihrerin fihrte aus, auch technisch
unsinnige Auslegungen seien Teil eines Merkmals, die
nicht ignoriert werden dirften. Ein Merkmal kdnne nur
in seiner Gesamtheit betrachtet werden. Es sei
unzulédssig, ein Merkmal zergliedert zu betrachten und
eine teils "richtige" und teils "technisch unsinnige"
Auslegung eines Merkmals festzustellen. Hierbei wilirde

in unzulassiger Weise die Prifung der Ausfihrbarkeit



VIIT.

- 15 - T 1789/17

bereits im Zuge der Auslegung vorgenommen. Die
Auslegung seitens der Kammer erfolge bewusst so, dass
eine "spatere" Ausfihrbarkeitspriifung zu einem
positiven Ergebnis komme. Hierbei werde die Prifung der
Ausfithrbarkeit vorweggenommen, was nicht vom EPU

gedeckt sei.

Die Beschwerdegegnerin hat sich zu dem Antrag der
Beschwerdefiihrerin, der GroRen Beschwerdekammer die

0.9. Frage vorzulegen, nicht geauBert.

In Reaktion auf die Ubermittlung der Niederschrift iber
die miindliche Verhandlung vor der Kammer hat die
Beschwerdefihrerin mit Schriftsatz vom 25. Juli 2023
eine Berichtigung der Niederschrift an einer
bezeichneten Stelle beantragt, die die Behandlung des
Einspruchsgrunds nach Artikel 100 b) EPU betrifft.

Die Berichtigung sollte in Form einer Erganzung durch
einen von der Beschwerdefilhrerin formulierten, im
Schriftsatz enthaltenen Absatz, welcher eine angeblich
von ihrem Vertreter abgegebene Erklarung wiedergab,

erfolgen.

Die Kammer hat mit Mitteilung vom 2. August 2023 die
Parteien davon in Kenntnis gesetzt, dass sie nicht
beabsichtige, die Niederschrift zu berichtigen.

Zum einen erachtete sie den im Schriftsatz zur
Erlduterung dienenden Kontext als verkiirzte Darstellung
des Ablaufs der mindlichen Verhandlung und lieB sich
auch der vorgeschlagene Absatz aufgrund seiner
Formulierung nicht in den tatsachlichen Gang der
Verhandlung einordnen. Zum anderen machte die Kammer
deutlich, dass sie die in diesem Absatz beschriebene

Erklédrung so nicht in der Verhandlung verstanden habe.
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IX. Die Beschwerdefihrerin hat daraufhin mit Schriftsatz
vom 12. Oktober 2023 erneut die Berichtigung der
Niederschrift in Form einer Erganzung durch einen wvon
ihr nunmehr korrigierten Absatz als neuen dritten
Absatz auf Seite 4 beantragt, der sich auf den Einwand
der mangelnden Ausfihrbarkeit hinsichtlich der
Merkmale 3.3 und 3.4 (siehe oben) bezieht. Zudem wurde
geltend gemacht, dass diese Erklarung ihrer Meinung
nach sowohl bei der Auslegung der Merkmale im
Anspruch 1 unter dem weiteren Einwand nach
Artikel 100 b) EPU hinsichtlich des Merkmals 4.2 als
auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit

zu bericksichtigen sei.

Entscheidungsgriunde

1. Berichtigung der Niederschrift - Vermeintliche bedingte

Nichtaufrechterhaltung eines Einwands

Die Beschwerdefilhrerin beantragte die Berichtigung der
Niederschrift iUber die miindliche Verhandlung vom

21. Juni 2023 vor der Kammer. Mit diesem
Berichtigungsantrag sollte die Niederschrift mit einer
vom Vertreter der Beschwerdefiihrerin in der miindlichen
Verhandlung abgegebenen Erklarung erganzt werden.
Diese Erklarung betrifft die bedingte
Nichtaufrechterhaltung eines Einwands der mangelnden
Ausfihrbarkeit.

Weil die Niederschrift die Erfordernisse der Regel

124 (1) EPU erfiillt, lehnt die Kammer die Berichtigung
der Niederschrift durch Aufnahme dieser Erklarung ab.
Der Kammer ist erinnerlich, dass im Kontext des zweiten
unter Artikel 100 b) EPU geltend gemachten Einwands
seitens der Beschwerdefiithrerin, dem Verweis auf ihr

schriftsatzliches Vorbringen nachfolgend, eine weitere



- 17 - T 1789/17

knappe AuBerung erfolgt ist. Diese AuBerung hat die
Kammer im Kontext des vorangegangenen Verweises
allerdings lediglich als Erlauterung daflir verstanden,
dass die Beschwerdefiihrerin inhaltlich nichts weiter
ausfiithren wollte. Eine wie auch immer geartete
Nichtaufrechterhaltung bzw. Zurlicknahme eines Einwands
hat die Kammer jedoch weder verstanden noch hatte sie
mit einer solchen Erkldrung im Lichte der vorangehenden
Erklédrungen der Beschwerdefihrerin bzw. der Diskussion

insgesamt gerechnet.

Mit diesem kammerseitigen Verstandnis, d.h. dahingehend
dass eine wie von der Beschwerdefithrerin vorgetragene
Erklédrung nicht abgegeben wurde, wurde in der
mindlichen Verhandlung auch der Einspruchsgrund der
mangelnden erfinderischen Tatigkeit erdrtert. Falls die
Beschwerdefilthrerin ihrer vermeintlich zuvor abgegebenen
Erklarung eine besondere Bedeutung flur die Beurteilung
der erfinderische Tatigkeit beigemessen hat, die auch
die Diskussion in der miindlichen Verhandlung
beeinflusst haben sollte, ist es aus Sicht der Kammer
nicht nachvollziehbar, dass die Beschwerdefiihrerin auf
diese bereits abgegebene Erklarung der
Nichtaufrechterhaltung eines Einwands nicht in der

mindlichen Verhandlung erneut hingewiesen hat.

Ferner hat die Beschwerdefiihrerin die von ihr
beschriebene Erkldrung vermeintlich erst abgegeben,
nachdem der Einwand der mangelnden Ausfiihrbarkeit
bezliglich des Merkmals 4.2 in der mindlichen
Verhandlung diskutiert und von der Kammer beraten
worden ist (siehe Seite 2, letzter Absatz bis Seite 4,
erster Absatz der Niederschrift). Falls die
vermeintlich abgegebene Erkldrung nach Auffassung der
Beschwerdefiithrerin einen Einfluss auf die Diskussion

und Prifung dieses Einwands hinsichtlich des
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Merkmals 4.2 gehabt hat, ist nicht nachvollziehbar,
dass sie dies in der mindlichen Verhandlung nicht
deutlich gemacht hat oder diese Erklarung friher,
namlich bei der Diskussion des Einwands der mangelnden
Ausfiihrbarkeit bezliglich des Merkmals 4.2, abgegeben
hat.

Die ergangene Entscheidung und diese
Entscheidungsbegriindung basiert folglich darauf, dass
keine wie von der Beschwerdefiihrerin im Schriftsatz vom
12. Oktober 2023 enthaltene Erklarung seitens der

Beschwerdefiithrerin abgegeben wurde.

Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU

Die Beschwerdefiihrerin tragt vor, das Patent offenbare
die beanspruchte Erfindung nicht so deutlich und
vollstandig, dass ein Fachmann sie ausfiihren konne. Sie
bezieht sich hierbei im Wesentlichen auf die

Merkmale 4.2 bzw. 3.3 und 3.4 des erteilten

Anspruchs 1. Die Beschwerdegegnerin tritt dieser

Ansicht entgegen.

Ein erfolgreicher Einwand unzureichender Offenbarung
setzt ernsthafte und durch nachprifbare Tatsachen
erhédrtete diesbeziigliche Zweifel wvoraus (siehe auch
"Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen
Patentamts", Zehnte Auflage, Juli 2022 - im Folgenden
"Rechtsprechung" genannt -, II.C.9.). Die Beweislast
flir die Feststellung einer unzureichenden Offenbarung
in Inter-partes-Verfahren liegt beim Einsprechenden,
der nachweisen muss, dass nach Abwagen der
Wahrscheinlichkeit ein fachkundiger Leser des Patents
anhand seines allgemeinen Fachwissens nicht in der Lage

ware, die Erfindung auszufihren.
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Merkmal 4.2

Hinsichtlich des Merkmals 4.2 beschreibt die
Beschwerdefiithrerin Ausgestaltungen gemal den vier
Fédllen A bis D. In den Fallen A und B werden die
Mitnehmer jeweils gleichsinnig im bzw. gegen den
Uhrzeigersinn angetrieben. In den Fallen C und D werden
die Mitnehmer gegensinnig angetrieben. Nach Auffassung
der Beschwerdefilhrerin seien die Ausgestaltungen gemal
den Fallen C und D als einziger Weg offenbart, den der
Fachmann ausfithren kdénne. Die Ausgestaltungen gemal den
Fédllen A bzw. B seien nicht offenbart. Weder in der
Beschreibung noch in der Zeichnung finde sich eine
Offenbarung zur Ausfiihrung dieser Ausgestaltungen. Nach
stdndiger Rechtsprechung der Kammern milsse es jedoch im
Wesentlichen mdglich sein, alle Ausfihrungsarten der in
dem am weitesten gefassten Anspruch definierten
Erfindung anhand der Offenbarung auszufiithren. Der
Fachmann wirde feststellen, dass bei einem Antrieb der
Mitnehmer gemdR dem Fall A und darauffolgend gemal dem
Fall B und dies abwechselnd aufeinander ein Vereinzeln
der Karten nicht mdéglich sei. Bei einem solchen
Antreiben der Mitnehmer zundchst im Uhrzeigersinn und
anschlieRend im Gegenuhrzeigersinn wiirden die Karten
jeweils in die Drehrichtung verschoben oder es komme zu
einer Betriebsstdrung, jedoch werde die Karte nicht

zwischen den Mitnehmern nach unten ausgeworfen.

Die Beschwerdegegnerin ist der Auffassung, die
Beschwerdefiithrerin betrachte das Merkmal 4.2 isoliert
von den verbleibenden Erfordernissen des Anspruchs 1
sowie deren Offenbarung in der Beschreibung und den
Figuren. Anstelle einer Ausfiihrbarkeit des Merkmals 4.2
fir sich genommen sei vielmehr die Ausfilhrbarkeit der
Erfindung anhand der Gesamtheit ihrer Offenbarung in

Ansprichen, Beschreibung und Figuren zu beurteilen. Die
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Fadlle A und B fielen nicht unter den Anspruch, denn die
Karte wlirde sich nicht wdélben, wenn sich die Mitnehmer
in dieselbe Richtung drehen wirden. Somit ware bei den
Fallen A und B das Merkmal 3.4 nicht erfillt.

Die Kammer schlieBt sich der Ansicht der
Beschwerdegegnerin an. Nach der standigen
Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist das
Erfordernis der ausreichenden Offenbarung erfiillt, wenn
der Fachmann die in den Ansprichen definierte Erfindung
Uber den gesamten beanspruchten Bereich anhand seines
allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand
ausfihren kann (siehe "Rechtsprechung", II.C.5.4.). Es
kommt somit hinsichtlich des Einspruchsgrunds nach
Artikel 100 b) EPU vorliegend auf die durch den
Anspruch 1 definierte Erfindung an. Diese ist nicht
allein durch das Merkmal 4.2, sondern durch die
Kombination der Merkmale 1 bis 4.2 definiert. Die wvon
der Beschwerdefilhrerin dargelegten Ausgestaltungen
gemédl den Fallen A und B stehen unbestritten nicht im
Einklang mit dem Merkmal 3.2 des erteilten Anspruchs 1,
welches verlangt, dass sich die zwischen den Mitnehmern
befindliche Karte lédngs der Mittellangsachse des
Kartenmagazins vom Kartenstapel weg konvex wdlbt,
wahrend sie zur Aufnahme hin befdrdert wird. Vielmehr
wird in den Fallen A und B, wie auch von der
Beschwerdefihrerin ausgefiihrt, die Karte nicht zwischen
den Mitnehmern nach unten ausgeworfen, sondern in

Drehrichtung verschoben.

Da die Ausgestaltungen gemal den Fallen A und B im
Widerspruch zu dem Merkmal 3.4 stehen, stellen diese
Ausgestaltungen keine Ausfihrungsformen der durch die
Kombination der Merkmale des erteilten Anspruchs 1
definierten Erfindung dar. Auf die Ausfihrbarkeit

dieser Ausgestaltungen kommt es daher nicht an.
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Die Kammer folgt auch nicht der Ansicht der
Beschwerdefiithrerin, dass der Anspruch nicht ausgelegt
werden miisse, da der Fachmann die logischen Falle A
bis D ohne Notwendigkeit der Auslegung des Anspruchs
klar erkennen wirde und dariiber hinaus Fragen der
Auslegung von der Beschwerdefiihrerin im
Einspruchsverfahren auch nicht aufgeworfen worden

seien.

Artikel 100 b) EPU bezieht sich auf die Fihigkeit des
Fachmanns, die Erfindung auszufiihren. Es ist in diesem
Zusammenhang somit nicht unerheblich, wie der Fachmann
die beanspruchte Erfindung versteht. Dies gilt auch
dann, wenn die Klarheit des Anspruchs von der
Beschwerdefiithrerin nicht in Zweifel gezogen wurde. Da
der Fachmann die von der Beschwerdefiilhrerin dargelegten
Ausgestaltungen gemadBl den Fallen A und B - aufgrund
ihres Widerspruchs zum Merkmal 3.4 - als nicht vom
Anspruch erfasst und somit als nicht erfindungsgemal
ansieht, begriindet eine mangelnde Ausfilhrbarkeit dieser
Ausgestaltungen keine ernsthaften Zweifel an der
Ausfihrbarkeit der durch die im erteilten Anspruch 1

definierten Erfindung.

Die Beschwerdefihrerin vertritt ferner die Auffassung,
dass mit der Begriindung, es seien bei der Priifung eines
Anspruchs unlogische oder technisch unsinnige
Auslegungen auszuschlieBen, die Entscheidungen der
Beschwerdekammern zur "Ausfihrbarkeit einer Erfindung
im gesamten beanspruchten Bereich" insgesamt hinfallig
seien, da sich der Fachmann dann aus einem
beanspruchten Bereich den "passenden" Bereich
"herauspicken" und die "technisch unsinnigen Bereiche"
auBen vor lassen konne. Es erscheine fraglich, ob ein

solches Vorgehen durch das EPU gedeckt sei.
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Die Auffassung der Kammer, dass die Falle A und B nicht
vom erteilten Anspruch 1 umfasst sind, gilt aus den
oben dargelegten Grinden unabhangig davon, ob die

Fédlle A und B technisch sinnvoll oder ausfihrbar sind.
Diese Auffassung der Kammer steht auch nicht im
Widerspruch zu der von der Beschwerdefiihrerin
angefiihrten Rechtsprechung hinsichtlich der
Ausfiihrbarkeit der Erfindung im gesamten beanspruchten
Bereich. Da die Ausgestaltungen gemal den Fallen A und
B nicht vom Anspruch umfasst sind, kann der Vortrag der
Beschwerdefihrerin zu deren Nichtausfihrbarkeit keine
ernsthaften Zweifel an der Ausfilhrbarkeit der
beanspruchten Erfindung begriinden. Auch ist die
Rechtsprechung zur "Ausfihrbarkeit einer Erfindung im
gesamten beanspruchten Bereich" hierdurch auch nicht
"insgesamt hinfallig", wie von der Beschwerdefiihrerin
ausgefilhrt. Vielmehr erfordern die Uberlegungen, welche
Ausgestaltungen jeweils vom Anspruch umfasst sind und
ob die Erfindung ausfihrbar ist, immer eine Prifung im
Einzelfall. Dem Vortrag der Beschwerdefiihrerin kann die
Kammer auch nicht entnehmen, warum ihre oben dargelegte

Auffassung dem EPU widersprechen sollte.

Zusammenfassend sieht der Fachmann die Ausgestaltungen
gemal den von der Beschwerdefilhrerin dargelegten
Fallen A und B nicht als vom erteilten Anspruch 1
umfasst an. Auf die Ausfihrbarkeit hinsichtlich dieser

Ausgestaltungen kommt es daher nicht an.

Es ist ferner unbestritten, dass die Ausgestaltungen
gemal den von der Beschwerdefilhrerin dargelegten
Fallen C und D Ausfihrungsformen der im erteilten
Anspruch 1 definierten Erfindung darstellen, und dass

das Patent die Erfindung hinsichtlich dieser
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Ausfiihrungsformen so deutlich und vollstandig

offenbart, dass ein Fachmann sie ausfiihren kann.

Die Kammer hat daher hinsichtlich des Merkmals 4.2
keine ernsthaften Zweifel an der Ausfihrbarkeit der im

erteilten Anspruch 1 definierten Erfindung.

Diese Auffassung der Kammer steht auch nicht im
Widerspruch zu Punkt 6. der Entscheidungsgriinde der von
der Beschwerdefilthrerin zitierten Entscheidung

T 2002/13. Dort ist ausgefihrt, dass die Rechtsprechung
es dem Leser nicht erlaube, ein unlogisches oder
technisch unrichtiges Merkmal eines Anspruchs auler
Acht zu lassen und somit ein solches Merkmal richtig
auszulegen. Enthalte ein Anspruch widerspriichliche
Merkmale, konne dieser Widerspruch daher nicht dadurch
aufgeldst werden, dass das technisch unrichtige Merkmal
ignoriert und nur das zweckmaBRige, technisch sinnvolle

Merkmal beriicksichtigt werde.

Die oben dargelegte Auffassung der Kammer im
vorliegenden Fall beruht jedoch nicht auf der Ansicht,
dass das Merkmal 4.2 unlogisch oder technisch unrichtig
ware, dass es im Widerspruch zu anderen
Anspruchsmerkmalen stinde oder dass der Fachmann das
Merkmal 4.2 ignorieren wiirde. Vielmehr erlaubt der
erteilte Anspruch 1 eine konsistente und
widerspruchsfreie Auslegung, bei der alle im Anspruch 1
definierten Anforderungen erfiillt sind (siehe die
Ausgestaltungen gemal den Fallen C und D). Die

Merkmale 4.2 und 3.4 stehen auch nicht im Widerspruch
zueinander. Lediglich die von der Beschwerdefiihrerin
dargelegten Ausgestaltungen gemal den Fallen A und B
stehen im Widerspruch zu dem Merkmal 3.4 und stellen
daher keine Ausfiihrungsformen der beanspruchten

Erfindung dar.
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Die oben dargelegte Auffassung der Kammer beruht auch
nicht darauf, dass das Merkmal 4.2 zergliedert
betrachtet und eine teils "richtige" und teils
"technisch unsinnige" Auslegung eines Merkmals
festgestellt wiirde oder dass die Prifung der
Ausfihrbarkeit bereits im Zuge der Auslegung
vorgenommen wirde, wie von der Beschwerdefihrerin
unterstellt. Erst recht nicht beruht die oben
dargelegte Auffassung auf dem der Kammer von der
Beschwerdefiihrerin unterstellten Ziel, bei einer
spateren Ausfihrbarkeitsprifung zu einem positiven
Ergebnis zu kommen. Die Auffassung der Kammer beruht
vielmehr darauf, dass die Ausgestaltungen gemal den von
der Beschwerdefihrerin dargelegten Fallen A und B nicht
im Einklang mit dem Merkmal 3.4 stehen und schon
deshalb keine Ausfihrungsformen der im erteilten
Anspruch 1 definierten Erfindung (im Sinne des

Artikels 100 b) EPU) darstellen. Auf die Frage, ob die
Falle A und B technisch sinnvoll oder ausfihrbar sind,

kommt es daher im Ergebnis nicht an.

Merkmale 3.3 und 3.4

Hinsichtlich der Merkmale 3.3 und 3.4 des erteilten
Anspruchs 1 tragt die Beschwerdefihrerin im
Wesentlichen vor, dass weder die Elastizitat des
nachgiebigen Materials noch die Steifigkeit der Karte
im Patent angegeben seien. Der Fachmann kdénne nur durch
Herumexperimentieren feststellen, ob er die "vielen"
Parameter so gewdahlt habe, dass sich ein befriedigendes

Ergebnis einstelle.

Der Vortrag der Beschwerdefilthrerin lasst jedoch nicht
erkennen, dass es sich um "viele" Parameter handeln

wlirde, die der Fachmann festlegen miisste. Die Karte ist
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nicht Bestandteil der beanspruchten Vorrichtung. In der
von der Beschwerdefiihrerin angesprochenen Hinsicht
scheint es sich daher nur um die Anpassung der
Elastizitdt des nachgiebigen Materials der
Mitnehmerflachen im Hinblick auf die Merkmale 3.3 und
3.4 zu handeln. Allein der Hinweis, dass eine solche
Anpassung stattzufinden habe, und die Uberlegung, dass
das Ergebnis je nach Material der zu verarbeitenden
Karten unterschiedlich sein ko&nne, begriinden jedoch
keine ernsthaften Zweifel an der Ausfiihrbarkeit der
beanspruchten Erfindung. Die Beschwerdefiihrerin hat
nicht iberzeugend dargelegt, warum dem Fachmann unter
Hinzuziehung seines allgemeinen Fachwissens eine solche
Anpassung nur unter unzumutbarem Aufwand oder durch

"Herumexperimentieren" moglich sein sollte.

Die Beschwerdefiithrerin fihrt ferner aus, dass auch
Karten aus sprdden und relativ steifen Materialien wie
beispielsweise Holz bekannt seien. Der Fachmann erhalte
ihrer Auffassung nach keine technische Lehre, wie
solche Karten gemall den Merkmalen des Anspruchs 1 zu
verarbeiten seien. Die Vorrichtung l1ldse beim Ausgeben
von Karten aus Holz nicht die der Erfindung
zugrundeliegende Aufgabe, wonach die Betriebssicherheit
trotz eines hohen Durchsatzes der einzelnen Produkte
ermdglicht sei. Vielmehr wiirden die Karten brechen oder

nicht ausgegeben werden.

Die Beschwerdegegnerin ist hingegen der Ansicht, dass
der erteilte Anspruch 1 keine Vorrichtung definiere,
die fir sich in Anspruch nehme, zur Handhabung von
Karten aus beliebigen Materialien oder mit beliebigen
Eigenschaften geeignet zu sein. Vielmehr sei die
Erfindung dann ausfihrbar, wenn der Fachmann anhand der
Offenbarung eine Vorrichtung implementieren konne,

welche "Karten" in der definierten Weise handhabe.
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Wie oben dargelegt, versteht der Fachmann den erteilten
Anspruch 1 nach Auffassung der Kammer so, dass die
Karten nicht Bestandteil der beanspruchten Vorrichtung
sind. Die beanspruchte Vorrichtung muss vielmehr dazu
geeignet sein, Karten auf die im Anspruch definierte
Weise zu vereinzeln. Hierbei kommt es weder darauf an,
dass jede unter den Anspruch fallende Vorrichtung dazu
in der Lage ist, jede nur denkbare Karte auf die im
Anspruch definierte Weise zu vereinzeln, noch darauf,
dass fir jede bekannte oder gar jede nur vorstellbare
Karte eine unter den Anspruch fallende Vorrichtung
realisierbar ware. Der Fachmann versteht den erteilten
Anspruch 1 vielmehr so, dass die beanspruchte
Vorrichtung zur Vereinzelung von Karten geeignet sein
muss, aber nicht zwangslaufig fir alle Arten von
Karten. Der Hinweils der Beschwerdefihrerin, dass auch
Karten existierten, die nur wenig elastisch und relativ
sprdde seien, steht somit einer Ausfihrbarkeit der
beanspruchten Erfindung nicht entgegen. Auch die
Behauptung der Beschwerdefiithrerin, die im Patent
angegebene technische Aufgabe werde nicht gelodst,
sofern die Karten aus Holz seien, begriinden keine
ernsthaften Zweifel an der Ausfilhrbarkeit der

Erfindung.

Die Beschwerdefihrerin verweist ferner auf die
Entscheidung T 32/85. In dieser Entscheidung fihrte die
Kammer unter anderem aus, dass es ein unzumutbarer
Aufwand sei, wenn der Fachmann nur durch
Herumexperimentieren feststellen kdnne, ob er die
vielen Parameter so gewahlt hatte, dass sich ein
befriedigendes Ergebnis einstelle (siehe Punkt 5. der

Entscheidungsgrinde) .
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Die Beschwerdefiihrerin tragt ferner vor, dass gemal der
Entscheidung T 815/07 ein in einem Anspruch enthaltener
Parameter dazu diene, ein wesentliches technisches

Merkmal der Erfindung zu definieren.

Allerdings fiihrt die Beschwerdefiihrerin in Punkt 5.4
auf Seite 10 der Beschwerdebegriindung selbst aus, dass
es zur Bestimmung des "solcherart elastisch
nachgiebigen Materials" gerade an einem Parameter
fehle. Die diesbeziiglichen Schlussfolgerungen der
Kammer in der Entscheidung T 815/07 - die sich mit der
Zuverlassigkeit von Testverfahren flir den im Anspruch
explizit genannten Parameter

"Absorptionsvermdgen" ("absorbent capacity") von
Windeln befasst (siehe beispielsweise Punkt 5. der
Entscheidungsgriinde) - sind fir den vorliegenden Fall

somit nicht relevant.

Die Kammer hat daher keine ernsthaften Zweifel an der
Féahigkeit des Fachmanns, die Erfindung im Hinblick auf
die Merkmale 3.3 und 3.4 des erteilten Anspruchs 1

auszufihren.

Zusammenfassung zum Einspruchsgrund nach Artikel 100 b)
EPU

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU steht der

Aufrechterhaltung des erteilten Patents nicht entgegen.

Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU i.V.m.
Artikel 54 EPU

Nach Ansicht der Beschwerdefithrerin ist der Gegenstand
des erteilten Anspruchs 1 nicht neu gegeniiber dem
Inhalt der Druckschrift E1. Die Beschwerdegegnerin

tritt dieser Ansicht entgegen. Strittig ist
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insbesondere, ob die Druckschrift E1 das Merkmal 4.2
offenbart.

Diesbeziiglich tragt die Beschwerdefihrerin zunachst
vor, aus Absatz [0024] des Streitpatents gehe hervor,
dass der Wechsel der Drehrichtung fir jede Karte
einzeln erfolgen kdénne, aber nicht misse. Der
abwechselnde Antrieb konne auch nur gelegentlich
ausgefihrt werden, wie in Spalte 6, Zeilen 24 bis 26
des Streitpatents ausgefiihrt sei. Dies heiBle aber auch,
dass auch Phasen zur Ausgabe von Karten erfolgten, bei
denen kein Ausrichten erforderlich sei und durchgefihrt
werde. Daraus folge, dass das Wiederausrichten des
Stapels nach jeder ausgegebenen Karte nicht zwingend
sei, sondern nur optional. Der abwechselnde Antrieb der
Mitnehmer in einer im und gegen den Uhrzeigersinn
orientierten Dreh- oder Schwenkbewegung stelle somit
nur ein optionales Merkmal und kein zwingendes, bei der
Neuheitsbetrachtung zu bericksichtigendes Merkmal dar.
Auch sei das Merkmal 4.2 im Hinblick auf Spalte 9,
Zeilen 35 bis 50, Spalte 2, Zeilen 32 bis 41 und

Figur 2 der Druckschrift El1 offenbart. Ein Motor, wie
er in der Druckschrift El1 offenbart sei, kdnne sich nur
entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Da
sich gemaB der Druckschrift El eine Drehung in die eine
Richtung ergebe, hatte der Fachmann somit implizit auch
eine Drehung in die entgegengesetzte Richtung

mitgelesen.

Dieser Ansicht schliefBt sich die Kammer nicht an.
Merkmal 4.2 verlangt explizit und zwingend, dass die
Mitnehmer dazu vorgesehen sind, in einer abwechselnd im
und gegen den Uhrzeigersinn orientierten Dreh- oder
Schwenkbewegung angetrieben zu werden. Es gibt daher
keinen Grund, dass der Fachmann dieses Merkmal als nur

optional auffassen wirde. Die Beschreibung des Patents
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offenbart keine Ausfihrungsform, bei der dieses Merkmal
nicht vorhanden ware. Auch die von der
Beschwerdefiithrerin zitierte Passage in Absatz [0024]
des Patents steht nicht im Widerspruch zu Merkmal 4.2.
Auch in Ausgestaltungen, in denen der Wechsel der Dreh-
oder Schwenkrichtung nicht nach jeder Karte, sondern
nur gelegentlich ausgefihrt wird, sind die Mitnehmer
entsprechend 4.2 dazu vorgesehen, in einer abwechselnd
im und gegen den Uhrzeigersinn orientierten Dreh- oder
Schwenkbewegung angetrieben zu werden. Die Kammer sieht
daher keine Grundlage fir die Behauptung der
Beschwerdefiihrerin, der abwechselnde Antrieb der
Mitnehmer in einer im und gegen den Uhrzeigersinn
orientierten Dreh- oder Schwenkbewegung stelle nur ein
optionales Merkmal dar und sei bei der

Neuheitsbetrachtung nicht zu beriicksichtigen.

Eine solche abwechselnde Orientierung der Dreh- oder
Schwenkbewegung ist den von der Beschwerdefiihrerin
zitierten Passagen der Druckschrift El1 nicht zu
entnehmen. Auch wenn die Motoren unabhangig voneinander
sind, folgt hieraus nicht unmittelbar und eindeutig,
dass sie dazu vorgesehen sind, abwechselnd im
Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, angesteuert
zu werden. Auch hat die Beschwerdefilthrerin nicht
ilberzeugend dargelegt, dass mit einer Drehung des
Motors in eine Drehrichtung auch eine Drehung in die
entgegengesetzte Drehrichtung - oder gar, wie in
Merkmal 4.2 definiert, eine abwechselnd im und gegen
den Uhrzeigersinn orientierte Dreh- oder

Schwenkbewegung - offenbart ware.

Zumindest das Merkmal 4.2 ist daher nicht in der
Druckschrift El1 offenbart. Der Gegenstand des erteilten
Anspruchs 1 ist somit neu gegeniiber dem Inhalt der

Druckschrift El. Der Einspruchsgrund nach
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Artikel 100 a) EPU i.V.m. Artikel 54 EPU steht der
Aufrechterhaltung des erteilten Patents daher nicht

entgegen.

Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU 1i.V.m.
Artikel 56 EPU

Die Beschwerdefiihrerin tragt vor, der Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 sei durch eine Kombination der
Druckschrift E1 mit einer der Druckschriften E4, Eb5

oder E6 nahegelegt worden.

Die Beschwerdegegnerin sieht hinsichtlich dieses
Einspruchsgrunds zundchst einen Begrindungsmangel, da
die Beschwerdefithrerin dem von der Einspruchsabteilung
beanstandeten Mangel an einem glaubhaften Aufgabe-
Losungs-Ansatz weder abhelfe noch nachvollziehbare
Argumente zu dessen Entbehrlichkeit vorbringe. Die

Beschwerdefilhrerin tritt dieser Ansicht entgegen.

Auch die Kammer kann diesbeziiglich keinen
Substantiierungsmangel erkennen. Die Beschwerdefilthrerin
setzt sich in der Beschwerdebegriindung mit der
Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung in den

Punkten 2.4.1.2 und 2.4.1.5 der Entscheidungsgriinde der
angefochtenen Entscheidung auseinander, wonach die
Druckschrift El1 nicht die Merkmale 3.2 bis 3.4 und 4.1
offenbare (siehe Punkte 2.7 bis 2.11 der
Beschwerdebegriindung) . Auf Seite 18 der
Beschwerdebegriindung schlédgt die Beschwerdefiihrerin
sodann eine Formulierung der objektiven technischen
Aufgabe vor und legt anschlieBend dar, warum der
Fachmann aus ihrer Sicht in naheliegender Weise zum
Anspruchsgegenstand gelangt ware. Ein Begriindungsmangel
hinsichtlich des oben genannten Einspruchsgrunds ist

somit nicht erkennbar. Ob die Beschwerdegegnerin oder
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die Kammer von diesem Aufgabe-Losungs-Ansatz lberzeugt
ist und ihm folgt, ist flr die Frage der

Substantiierung unerheblich.

Objektive technische Aufgabe

Die Beschwerdefiihrerin sieht die hinsichtlich des
Unterscheidungsmerkmals 4.2 geldste objektive
technische Aufgabe mit Hinweis auf Absatz [0012] des
Streitpatents darin, eine kostenglinstige und auch bei
hoher Vereinzelungsgeschwindigkeit der Karten
zuverlassig arbeitende Vorrichtung zur Vereinzelung von
in einem Stapel bereitgestellten Karten zu schaffen

(siehe Seite 18 der Beschwerdebegriindung) .

Auch unter der Annahme, dass die von der
Beschwerdefihrerin vorgeschlagene Formulierung der
objektiven technischen Aufgabe korrekt ist, beruht der
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 aus den folgenden

Grinden auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Kombination der Druckschriften EI1 und E5

Die Beschwerdefiihrerin verweist hinsichtlich des
Unterscheidungsmerkmals 4.2 auf Absatz [0020] der
Druckschrift E5-EN.

Absatz [0020] der Druckschrift E5-EN gibt jedoch nicht
an, dass der Wechsel der Drehrichtung dazu dient, die
oben genannte objektive technische Aufgabe zu 1losen.
Insbesondere entnimmt der Fachmann dieser Passage
nicht, dass durch einen Wechsel der Drehrichtung der
Rollen 2 und 3 eine kostenglinstige und auch bei hoher
Vereinzelungsgeschwindigkeit der Karten zuverladssig
arbeitende Vorrichtung zur Vereinzelung von in einem

Stapel bereitgestellten Karten geschaffen werden soll.
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Bereits aus diesem Grund idberzeugt der Vortrag der

Beschwerdefihrerin nicht.

Ein Wechsel der Drehrichtung der Rollen 13, 14 der
Druckschrift E1 hat dem Fachmann auch nicht bereits
dann nahegelegen, wenn die Druckschrift E5 einen
Wechsel der Drehrichtung der Rollen 2, 3 offenbart und
wenn es dem Fachmann keine Probleme bereitet hatte,
einen Wechsel der Drehrichtung der Rollen 13, 14 der
Druckschrift El vorzusehen. Es kommt nicht darauf an,
ob der Fachmann durch Modifikation des Stands der
Technik zur beanspruchten Erfindung hatte gelangen
kénnen; entscheidend ist vielmehr, ob er in Erwartung
der tatsédchlich erzielten Vorteile, das heilt im Lichte
der objektiven technischen Aufgabe, so vorgegangen
ware, weil dem Stand der Technik Anregungen fir die
beanspruchte Erfindung zu entnehmen waren (siehe auch

"Rechtsprechung", I.D.5.).

Die Druckschrift E5-EN offenbart im Hinblick auf die in
Absatz [0020] beschriebene Ausfihrungsform zwei
Betriebsmodi, wie auch von der Beschwerdegegnerin
ausgefihrt wurde. Es werden dabei entweder

Geldscheine P bei einem Einzahlungsvorgang von auRen
zugefihrt und mittels Rotation der Rollen 2, 3 in den
Behalter 1 transportiert (siehe Figur 4 der
Druckschrift E5 und insbesondere die dort angedeutete
Drehrichtung der Rollen 2, 3). Oder es werden in dem
Behdlter 1 befindliche Geldscheine P bei einem
Auszahlungsvorgang mittels Rotation der Rollen 2, 3 aus
dem Behdlter 1 hinausbefdrdert (siehe Absatz [0020] der
Druckschrift E5-EN und Figur 6 der Druckschrift E5).
Der in Absatz [0020] beschriebene Wechsel der
Drehrichtung der Rollen 2 und 3 ist durch deren
doppelte Funktion bei der Aufnahme bzw. Abgabe von

Geldscheinen bedingt. So ware der in Figur 6 der
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Druckschrift E5 gezeigte Zustand am Ende des
Auszahlvorgangs unginstig, um anschlieBend in einem
nachfolgenden Vorgang eine genaue Anzahl von
Geldscheinen auszugeben oder aufzunehmen. Der Fachmann
wirde die mit dem Wechsel der Drehrichtung der

Rollen 2, 3 angestrebte technische Wirkung darin sehen,
dass wieder ein definierter Ausgangszustand erreicht
wird, aus dem heraus Ein- und Auszahlvorgange mdglich
sind. Eine derartige Problematik ergibt sich bei der in
der Druckschrift E1 offenbarten Vorrichtung zur Abgabe
von Kartonzuschnitten jedoch nicht. Die
Beschwerdefiithrerin hat auch nicht iberzeugend
dargelegt, dass der Fachmann der Druckschrift E5 einen
Hinweis entnommen hatte, auch bei Vorrichtungen, die
nur der Abgabe von Kartonzuschnitten in eine Richtung

dienen, die Drehrichtung der Rollen abzuwechseln.

Selbst wenn der Fachmann eine Kombination der
Druckschriften E1 und E5 erwogen hatte, hatte er somit
keine Veranlassung gehabt vorzusehen, dass die

Rollen 13, 14 der Druckschrift El1 in einer abwechselnd
im und gegen den Uhrzeigersinn orientierten Dreh- oder
Schwenkbewegung angetrieben werden, wie es das

Merkmal 4.2 verlangt. Der Gegenstand des erteilten
Anspruchs beruht damit angesichts einer Kombination der
Druckschriften El1 und E5 auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Kombination der Druckschriften EI1 und E4

Nach Ansicht der Beschwerdefiithrerin schlagt die
Druckschrift E4 zur Erhdohung der Verarbeitungs-
geschwindigkeit und zum Ausrichten der Karte fir eine
gesicherte Entnahme vor, die Mitnehmer gemal Figur 3 in
entgegengesetzter Richtung anzutreiben, so dass die

unterste Karte in dem Magazin ausgerichtet werde (siehe
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Absatz [0020] und Anspruch 1 der Druckschrift E4).
Diese Losung hatte der Fachmann auch deshalb
aufgegriffen, da er erkannt hatte, dass das
Wiederausrichten der untersten Karte in den Stapel
unabhédngig von der Entnahme der Karte aus dem Stapel
sei. Zudem hitte er bei der Ubernahme der Ldsung gemif
der Druckschrift E4 festgestellt, dass die aus der
Druckschrift El bekannten Mitnehmer verwendet werden
konnten und es lediglich der durch die Druckschrift E4
vorgeschlagenen Anderungen der Drehrichtung bediirfe.
Diese sei jedoch unproblematisch anzusteuern, da in der
Druckschrift E1 (siehe Spalte 2, Zeile 33) offenbart
sei, dass die Mitnehmer jeweils durch unabhangige

Motoren angetrieben wilirden.

Die Beschwerdegegnerin sieht in der Druckschrift E4
hingegen das Merkmal 4.2 nicht offenbart. Die
Druckschrift E4 offenbare kein abwechselnd im und gegen
den Uhrzeigersinn orientiertes Antreiben der Rollen 11.
Die Rollen 11 wirden vielmehr jeweils kontinuierlich in

dieselbe Richtung angetrieben.

Die Kammer schlieBRt sich dieser Auffassung der
Beschwerdegegnerin an. Die Druckschrift E4 offenbart
nicht, dass Mitnehmer in einer abwechselnd im und gegen
den Uhrzeigersinn orientierten Dreh- oder
Schwenkbewegung angetrieben werden, wie es das

Merkmal 4.2 verlangt.

Fir die Behauptung der Beschwerdefiihrerin, der Fachmann
hatte erkannt, dass die aus der Druckschrift E1
bekannten Mitnehmer verwendet werden konnten und es
lediglich der durch die Druckschrift E4 vorgeschlagenen
Anderungen der Drehrichtung bediirfe, hat die
Beschwerdefiihrerin keinen iberzeugenden Nachweis

erbracht. Insbesondere schlagt die Druckschrift E4
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gerade keine Anderung der Drehrichtung der Rollen 11
vor. Vielmehr werden die Rollen 11 wahrend der Abgabe
der Bdgen nur in eine Richtung angetrieben, so dass
ihre Rotation einem Transport der Bdgen in
Abgaberichtung entgegenwirkt (siehe Absédtze [0013] und
[0019] und Figur 3). Hierdurch ergibt sich eine
Neuausrichtung der Bdgen im Stapel (siehe

Absatz [0020]). Dieses Vorgehen steht jedoch im
Widerspruch zu dem Betrieb der Rollen 13, 14 in der
Druckschrift El1, bei dem die Rotation der Rollen 13, 14
wahrend der Abgabe die Zuschnitte in Abgaberichtung
transportiert. Die Ansicht der Beschwerdefihrerin, der
Fachmann hatte der Druckschrift E4 den Hinweis
entnommen, die Drehrichtung der Rollen 13, 14
abzuwechseln, beruht auf einer unzulassigen

rickschauenden Betrachtungsweise.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruht
angesichts einer Kombination der Druckschriften E1 und

E4 auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Kombination der Druckschriften EI1 und E6

Die Beschwerdefiihrerin tragt vor, die Druckschrift E6
offenbare im Hinblick auf die Figuren 1 bis 3

Mitnehmer 8, die oszillierend angetrieben wiirden (siehe
Spalte 3, Zeilen 13 bis 15 der Druckschrift E6). Es sei
dabei vorgesehen, dass diese Mitnehmer in einem
besonderen Schwenkwinkelbereich von 10° bis 40°
angetrieben wiirden (siehe Spalte 3, Zeilen 16 bis 20).
Durch diese oszillierende Antriebsbewegung, also eine
abwechselnd im und entgegen dem Uhrzeigersinn
orientierten Dreh- oder Schwenkbewegung der Mitnehmer,
werde eine hohe Vereinzelungsgeschwindigkeit erzielt
(siehe Spalte 3, Zeile 20 bis 22). Folglich hatte der

Fachmann der Druckschrift E6 entnehmen konnen, dass
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durch die abwechselnde Hin- und Herbewegung sowohl
einerseits eine Ausgabe der untersten Karte zwischen
den Mitnehmern ermdglicht werde, wobei diese von dem
Kartenstapel weg konvex gewdlbt werde, und anderseits
durch die Zurltckbewegung ein Ausrichten der untersten
Karte erfolge, um den nachfolgenden
Vereinzelungsprozess wieder schnell und ordnungsgemal
durchzufthren. Zwar werde bei der Druckschrift E6
vorgeschlagen, Mitnehmer zu verwenden, die einen
Ricksprung in der Umfangsflache aufwiesen, um an der
Kartenkante anzugreifen. Jedoch sei dieses zusatzliche
Merkmal flir die zu ldsende Aufgabe, dem Ausrichten der
untersten Karte im Kartenstapel, irrelevant, da dieser

Ricksprung diesbeziiglich keine Funktion idbernehme.

Die Beschwerdegegnerin wendet hiergegen ein, die
Mitnehmer in der Druckschrift E6 seien in Form von
Saugnapfen 13 ausgebildet, wadhrend die Wellen 8
lediglich zum Abstitzen des Stapels 12 und zum
Unterstiitzen der Saugnadpfe 13 vorgesehen seien. Somit
seien in der Druckschrift E6 keine dreh- oder
schwenkantreibbaren Mitnehmer mit den Merkmalen 4.1 und
4.2 offenbart. Die Wellen 8 seien keine Mitnehmer im
Sinne des Anspruchs 1 und wiesen auch keine konvexen
Abschnitte auf, die aus solcherart elastisch
nachgiebigem Material gebildet seien, dass sich die
zwischen ihnen befindliche Karte langs der
Mittelldngsachse des Kartenmagazins vom Kartenstapel
weg konvex wdlbe, wadhrend sie zur Aufnahme hin
befdérdert werde. Eine derartige Ausbildung aus
elastisch nachgiebigem Material widersprache der
technischen Lehre der Druckschrift E6, die eine
Ausbildung einer Ausnehmung in den Wellen 8 zum
Abstiitzen eines Zuschnitts 6 lehre. In Spalte 8,
Zeilen 1 bis 15 der Druckschrift E6 werde beschrieben,

dass die Drehrichtung der Wellen 8 lediglich aus dem
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Grund geadndert werde, dass erneut ein Zuschnitt 6 in
die Ausnehmungen 35 der Wellen 8 fallen ko&nne. Eine
derartige Ausnehmung in den Rollen 13, 14 der
Druckschrift E1 sei fir den Fachmann unter
Berlicksichtigung der objektiven technischen Aufgabe
jedoch nicht nahegelegt worden. Anstelle der Ausnehmung
sehe die Druckschrift E1 eine Vielzahl an Rippen 55
vor, die vollumfadnglich an den Rollen 13, 14
ausgebildet seien, so dass gerade keine Umkehrung der
Drehrichtung der Rollen notwendig sei. Ein reines
Implementieren einer Drehrichtungsumkehr in der
Vorrichtung der Druckschrift El sei unter Betrachtung
der Druckschrift E6 nicht nahegelegt worden, da diese
Drehrichtungsumkehr in der Druckschrift E6 lediglich in
Verbindung mit der strukturellen Ausgestaltung der

Wellen 8 erforderlich sei.

Die Kammer schlielt sich dieser Auffassung der
Beschwerdegegnerin an. Die von der Beschwerdefiithrerin
zitierten Passagen in Spalte 3, Zeilen 13 bis 15 und 20
bis 22 der Druckschrift E6 stehen im Zusammenhang mit
einer Vorrichtung, deren Wellen 8 jeweils eine
Ausnehmung 40 aufweisen (siehe Spalte 2, ab Zeile 36
und Spalte 3, Zeilen 9 bis 14), wie sie in Figur 3 der
Druckschrift E6 dargestellt ist:
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Fig.3

Der in Spalte 3, Zeilen 20 bis 22 genannte Vorteil,
eine groBe Anzahl von Blattern pro Zeiteinheit trennen
zu kdébnnen, bezieht sich somit auf derartige Vorrich-
tungen. Dies ist fir den Fachmann auch technisch
nachvollziehbar, da die Ausnehmung in der Welle dazu
dient, den Zuschnitt aufzunehmen. Die Begrenzung der
Rotation wahrend der Oszillationsbewegung auf einen
relativ kleinen Bereich von 10° bis 40° (oder sogar 20°
bis 30°), wie in Spalte 3, Zeilen 14 bis 20 offenbart,
bewirkt, dass die Welle nur um einen kleinen Winkel
zuruckgedreht werden muss, um den nachfolgenden
Zuschnitt aufzunehmen. Der Fachmann hatte somit
erkannt, dass die oszillatorischen Bewegung der Welle 8
deshalb vorteilhaft ist, weil hierdurch moglichst
schnell der nadchste Zuschnitt in die Ausnehmung 40
aufgenommen werden kann. Umgekehrt ist der

Druckschrift E6 nicht zu entnehmen, dass sich die in
Spalte 2, Zeilen 20 bis 22 beschriebene vorteilhafte
Wirkung, eine groRe Anzahl von Blédttern pro Zeiteinheit
trennen zu konnen, auch bei anders gestalteten Wellen

einstellen wiirde.
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Wahrend es bei einer (hypothetischen) vollstédndigen
Rotation der in Figur 3 dargestellten Welle 8 der
Druckschrift E6 nur eine Drehstellung gibt, in der ein
Zuschnitt aufgenommen werden kann, ist dies bei den
Rollen 13, 14 der Druckschrift El, die jeweils eine
Vielzahl von Rippen 55 aufweisen, nicht der Fall. Aus
Sicht des Fachmanns ist es bei der Vorrichtung der
Druckschrift E1 auch unter Hinzuziehung der
Druckschrift E6 somit nicht erforderlich oder auch nur
technisch vorteilhaft, die Rollen 13, 14 wieder
moglichst schnell in ihre jeweilige Ausgangsposition
zurickzudrehen, um den nachsten Karton aufzunehmen.
Vielmehr bewirken die Rippen 55, dass auch bei
verschiedenen Drehstellungen der Rollen 13, 14
zuverlassig eine Kraft auf die Kartons ausgelibt werden
kann. Hierdurch ergibt sich unter anderem der Vorteil,
dass mehrere Kartons gleichzeitig gefordert und gewdlbt
werden konnen (siehe beispielsweise Figur 2 der
Druckschrift E1). Auch die Druckschrift E6 gab dem
Fachmann keinen Anlass, bei der Druckschrift El1 einen

oszillierenden Antrieb der Rollen 13, 14 vorzusehen.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruht
angesichts einer Kombination der Druckschriften E1 und

E6 auf einer erfinderischen Tatigkeit.
Zusammenfassung zur erfinderischen Tdtigkeit
Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU i.V.m.

Artikel 56 EPU steht der Aufrechterhaltung des

erteilten Patents nicht entgegen.
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Antrag der Beschwerdefiihrerin, der GrolBen

Beschwerdekammer eine Frage vorzulegen

Wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
beantragte die Beschwerdefiihrerin, der GrofRen

Beschwerdekammer die folgende Frage vorzulegen:

"Darf ein grundsédtzlich breit auszulegendes Merkmal
bewusst eng ausgelegt werden, damit eine
nachfolgende Ausfiihrbarkeitsprifung positiv

verlauft?"

Artikel 112 (1) a) EPU sieht vor, dass die Kammer, bei
der ein Verfahren anhangig ist, zur Sicherung einer
einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine
Rechtsfrage von grundsdtzlicher Bedeutung stellt, wvon
Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Grole
Beschwerdekammer befasst, wenn sie hierzu eine

Entscheidung fir erforderlich halt.

Aus den folgenden Grinden hédlt die Kammer eine
Entscheidung der GroBen Beschwerdekammer zu der von der
Beschwerdefihrerin vorgeschlagenen Frage nicht fir

erforderlich.

Die Frage der Beschwerdefiihrerin bezieht sich auf die
Auffassung der Kammer, wonach die von der
Beschwerdefilhrerin dargelegten Ausgestaltungen gemal
den Fallen A und B nicht vom Anspruch 1 des erteilten

Patents umfasst sind (siehe auch oben in Punkt 2.1).

Mit ihrer Frage unterstellt die Beschwerdefihrerin der
Kammer, dass sie das Merkmal 4.2 bewusst eng auslege,
damit eine nachfolgende Ausfihrbarkeitsprifung positiv
verlaufe. Diese Unterstellung ist unzutreffend. Die

Auffassung der Kammer, dass die Ausgestaltungen gemal
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den Fallen A und B nicht vom Anspruch 1 umfasst sind,
beruht, wie oben in Punkt 2.1 bereits dargelegt wurde,
darauf, dass diese Ausgestaltungen nicht das

Merkmal 3.4 erfiillen und bereits aus diesem Grund keine
Ausfihrungsformen der im erteilten Anspruch 1
definierten Erfindung darstellen. Auf die Frage der
Ausfiihrbarkeit dieser Ausgestaltungen kommt es daher
nicht an. Die Auffassung der Kammer beruht somit -
entgegen der Unterstellung der Beschwerdefiihrerin -
nicht darauf, dass sie das Merkmal 4.2 bewusst eng
ausgelegen wirde, damit eine nachfolgende
Ausfihrbarkeitsprifung positiv verlauft. Die
Beschwerdefithrerin unterstellt daher der Kammer - trotz
mehrfacher Erlauterungen der diesbeziiglichen Auffassung
der Kammer in der Mitteilung nach Artikel 15 (1)

VOBK 2020 (siehe beispielsweise Seite 8, zweiter
Absatz) und wadhrend der mindlichen Verhandlung vor der
Kammer - Uberlegungen, die diese ihrer Auffassung
erkennbar nicht zugrunde gelegt hat. Die von der
Beschwerdefiithrerin vorgelegte Frage beruht auf einer
unzutreffenden Annahme. Im Ubrigen wird auf die obigen
Ausfihrungen zu den der Auffassung der Kammer

zugrundeliegenden Uberlegungen in Punkt 2.1 verwiesen.

Die Kammer hielt daher eine Entscheidung der GroBen
Beschwerdekammer zu der von der Beschwerdefiihrerin

vorgeschlagenen Frage nicht fiir erforderlich.

Ebenso wenig erachtete es die Kammer fiir erforderlich,
die GroRe Beschwerdekammer mit einer anderen Frage zu
befassen. Insbesondere war der Kammer nicht
ersichtlich, dass sie von der von der
Beschwerdefiihrerin angefiihrten Entscheidung T 2002/13
abweichen wiirde. Auch stellte sich vorliegend keine
Rechtsfrage von grundsédtzlicher Bedeutung, die einer

Klarung durch die GroRe Beschwerdekammer bedurft hatte.
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Schlussfolgerung

Da die Kammer eine Entscheidung der GroBRen
Beschwerdekammer zu der von der Beschwerdefiihrerin
aufgeworfenen Frage fir nicht erforderlich hielt, war
der Antrag der Beschwerdefilhrerin, die Grofe
Beschwerdekammer damit zu befassen, zurickzuweisen. Da
keiner der von der Beschwerdefiihrerin geltend gemachten
Einspruchsgriinde der Aufrechterhaltung des erteilten

Patents entgegensteht, war die Beschwerde ferner

zurlickzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus

Die

N.

diesen Grinden wird entschieden:

Der Antrag der Beschwerdefiihrerin auf Vorlage einer

Rechtsfrage an die GroBe Beschwerdekammer wird

zurlickgewiesen.

. Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.
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