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Sachverhalt und Antréage

2658. D

Di e Beschwerdefudhrerin (Ei nsprechende) hat gegen die
Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteil ung, dal das
Patent Nr. 0 476 718 in geandertem Unfang aufrecht-
erhal ten werden kann, Beschwerde eingel egt.

Das Patent Nr. O 476 718 wurde als europai sche
Tei | annel dung der europdai schen Pat ent annel dung
Nr. 90 108 961.5 mt der Verdffentlichungsnunmer
0 399 317, imfol genden Stanmmannel dung genannt,
ei ngerei cht.

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dal3 die in
Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 56 EPU
(erfinderische Tatigkeit) und Artikel 100 c) in

Ver bi ndung mt Artikel 76 (1) EPU (Erweiterung des
Cegenstands des Streitpatents gegenuber der
urspringlichen O f enbarung der Stammanmnel dung) genannt en
Ei nspruchsgr inde der Aufrechterhaltung des Patents in
gednderter Form ni cht entgegenst inden.

Am 6. Septenber 2000 fand ei ne mindliche Verhandl ung vor
der Beschwerdekammer statt, i m Rahnen derer

i) di e Beschwerdef tuhrerin beantragte, die
angef ocht ene Ent schei dung auf zuheben und das
Patent zu wi derrufen, da die Patentanspriche in
der vorgel egten Fassung nicht den Besti mrungen
der Artikel 76 und 123 (3) EPU geniigten und der
CGegenstand des Streitpatents in Anbetracht der in
den Druckschriften

El: DE- A-3 616 566 und
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E5: EP- A-0 205 144

gegebenen Lehren nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhe (Art. 56 EPU); und

i) di e Beschwer degegnerin als Hauptantrag
beantragte, die Beschwerde zurickzuwei sen

Hi | f swei se beantragte sie di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und die
Aufrechterhal tung des Patents auf der G undl age
der fol genden Dokunent e:

a) Patentanspriche 1 bis 10, eingereicht am
28. Juli 2000, als Hlfsantrag |; oder

b) Patentanspruch 1, dUberreicht in der nundlichen
Ver handl ung als Hilfsantrag Il, und
Pat ent anspriche 2 bis 10, eingereicht am
28. Juli 2000, als Hlfsantrag Il; oder

c) Patentanspruch 1, Uberreicht in der mindlichen
Ver handl ung als Hilfsantrag 111, und
Pat ent anspriche 2 bis 10, eingereicht am
28. Juli 2000, als Hilfsantrag |11

Der unabhé&ngi ge Anspruch 1 geméld Hauptantrag | autet:

"1. Vorrichtung zum Draht heften von nehrteiligen
gefal teten Druckereierzeugnissen (20), mt einer

For deranordnung (10, 14) zum Fordern der zu heftenden
gefalteten Erzeugnisse (20) mt imwesentlichen
rechtwi nklig zur Forderrichtung (U verl auf ender
Fal zI i ni e entl ang ei ner Bewegungsbahn durch ei nen

Hef t berei ch (D) hindurch, die durch entlang einer
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geschl ossenen Um auf bahn umnl auf ende, sattel form ge

Aufl agen (14) fur die Druckereierzeugni sse (20), die
paral | el zuei nander verlaufen und sich i mwesentlichen
rechtwi nklig zu i hrer Unaufrichtung (U) erstrecken,
gebil det ist, wenigstens einer Heftkopfanordnung (24),
best ehend aus ei ner Anzahl von Heftkopfen (28) zum

Set zen von Drahtkl ammern (104) entl ang der Fal zlinien,
di e wdhrend des Setzens der Drahtklamrern (104) sich im
wesentlichen mt der Bewegungsgeschw ndi gkeit der

Er zeugni sse (20) mt letzteren mtbewegen und in
Bewegungsrichtung (U ) in einem Abstand (A) hinter-

ei nander angeordnet sind, wobei di e Bewegungsbahn (26)
der Heftkodpfe (28) imHeftbereich (D) entlang eines
Abschnittes i mwesentlichen parallel zur Bewegungsbahn
der Erzeugnisse (20) verlauft, Mtteln zum Fornen der
Draht kl ammern (104) aus i mwesentlichen geraden, von den
Hef t kbpf en (28) gehal tenen Drahtabschnitten (38),

weni gstens ei ner Kl amerschli essanordnung (114, 206),
best ehend aus ei ner Anzahl von im Heftbereich (D) mt
den Heftkopfen (28) zusamenzuw rken besti mten

Cegenel enenten (206) zum Schli essen der gesetzten
Draht kl ammern (104), die mt der Bewegungs-
geschw ndi gkeit der Erzeugni sse (20) entlang einer
geschl ossenen Ul auf bahn um aufen, die imHeftbereich
(D) entlang eines Abschnittes i mwesentlichen parall el
zur Bewegungsbahn (26) der Heftkopfe (28) und zur
Bewegungsbahn der Erzeugni sse (20) verlauft, dadurch
gekennzei chnet, dass die Heftkopfe (28) ebenfalls mt
der Bewegungsgeschw ndi gkeit der Erzeugni sse (20)

ent| ang ei ner geschl ossenen Bewegungsbahn (26) in einer
Ur aufrichtung (U um aufen und sich imHeftbereich (D)
ent|l ang ei nes | anggestreckten Abschnittes ihrer
Bewegungsbahn (26) mt den Erzeugni ssen (20) mtbewegen
und dass an der Bewegungsbahn der Heftkopfe (28) eine
stationare Drahtabschnittspendeei nheit (30) angeordnet
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ist, die an die an ihr vorbeil aufenden Heftkopfe (28)
jeweils einen Drahtabschnitt (38) abgibt, der sich im
wesentlichen rechtw nklig zur Um aufrichtung (U ) der
Hef t kopfe (28) erstreckt."”

Der unabhéngi ge Anspruch 1 gendl3 dem Hi | fsantrag |

unt erschei det sich von Anspruch 1 gemal3 Haupt antrag
durch den Zusatz "in den Auflagen (14) vorgesehenen
Gegenel enenten”. Der die Kl amrerschliefRanordnung
beschrei bende Teil des Anspruchs 1 gendlR Hilfsantrag |
autet damt we folgt:

"... Klamrerschliessanordnung (114, 206), bestehend aus
ei ner Anzahl von imHeftbereich (D) mt den Heftkdpfen
(28) zusanmmenzuw rken bestimten, in den Auflagen (14)
vor gesehenen Gegenel enmenten (206) zum Schl i essen der
gesetzten Drahtkl anmern (104), die mt der Bewegungs-
geschw ndi gkeit der Erzeugni sse (20) entlang einer
geschl ossenen Um auf bahn um aufen, die imHeftbereich
(D) entlang eines Abschnittes i mwesentlichen parall el
zur Bewegungsbahn (26) der Heftkdpfe (28) und zur
Bewegungsbahn der Erzeugni sse (20) verlauft,..."
(Ander ungen gegeniiber Anspruch 1 genéRR Hauptantrag in
Fett druck).

| m Anspruch 1 gemalR dem Hi |l fsantrag Il wurde im
Vergl ei ch zu Anspruch 1 genal3 Hauptantrag zum ei nen
spezifiziert, dal die Druckereierzeugnisse rittlings auf
den Aufl agen (14) abl egbar sind, und zum anderen
préazisiert, dall die Cegenelenente in den Aufl agen (14)
angeor dnet e Unbi eger (206) sind. Die entsprechenden
Passagen i m Anspruch 1 gemal3 Hilfsantrag Il |auten damt
wi e folgt:

"... sattelform ge Auflagen (14), auf die die
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Druckerei er zeugni sse (20) rittlings abl egbar sind und
di e parallel zueinander verlaufen und sich im
wesentlichen rechtwnklig zu i hrer Uraufrichtung (U
erstrecken ...

Kl amrer schl i essanordnung (114, 206), bestehend aus
ei ner Anzahl von im Heftbereich (D) mt den Heftkdpfen
(28) zusanmenzuwi rken bestimten und in den Aufl agen
(14) angeordneten Umbi egern (206) zum Schliessen der
gesetzten Drahtklanmern (104), die mt der
Bewegungsgeschw ndi gkeit der Erzeugni sse (20) entl ang
ei ner geschl ossenen Um auf bahn um aufen, die im
Heft bereich (D) entlang eines Abschnittes im
wesentlichen parallel zur Bewegungsbahn (26) der
Heft kopfe (28) und zur Bewegungsbahn der Erzeugni sse
(20) verlauft ..." (Anderungen gegeniiber Anspruch 1
gemall Hauptantrag in Fettdruck).

VIl. Der Anspruch 1 gemal3 Hilfsantrag IIl lautet wie folgt:

"1. Vorrichtung zum Drahtheften von nehrteiligen

gefal teten Druckereierzeugnissen (20), mt einer

For deranordnung (10, 14) zum Fordern der zu heftenden
gefalteten Erzeugnisse (20) mt imwesentlichen

rechtwi nklig zur Forderrichtung (U verl aufender
Fal zI i ni e entl ang ei ner Bewegungsbahn durch einen

Hef t berei ch (D) hindurch, die durch entlang einer

geschl ossenen Um auf bahn umn auf ende, sattel form ge

Aufl agen (14), auf die die Druckereierzeugnisse (20)
rittlings abl egbar sind und die parallel zueinander
ver | aufen und sich i mwesentlichen rechtwinklig zu ihrer
Ur aufrichtung (U) erstrecken, gebildet ist, wenigstens
ei ner Heftkopfanordnung (24), bestehend aus ei ner Anzah
von Heftkopfen (28) zum Setzen von Drahtkl anmern (104)
entlang der Fal zlinien, die wdhrend des Setzens der

2658. D Y A
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Draht kl ammern (104) sich imwesentlichen mt der
Bewegungsgeschw ndi gkeit der Erzeugnisse (20) mt

| etzteren mtbewegen und in Bewegungsrichtung (U) in

ei nem Abstand (A) hinterei nander angeordnet sind, wobei
di e Bewegungsbahn (26) der Heftkopfe (28) imHeftbereich
(D) entlang eines Abschnittes i mwesentlichen parall el
zur Bewegungsbahn der Erzeugnisse (20) verlauft, Mtteln
zum Formen der Drahtklamrern (104) aus i mwesentlichen
geraden, von den Heftkopfen (28) gehal tenen

Dr aht abschnitten (38), wenigstens einer Kl amerschliess-
anordnung (114, 206), bestehend aus einer Anzahl von im
Heftbereich (D) mt den Heftkdpfen (28) zusamenzuw rken
besti mten und in den Aufl agen (14) angeordneten

Unrbi egern (206) zum Schli essen der gesetzten
Draht kl ammern (104), die mt der Bewegungs-
geschw ndi gkeit der auf den Auflagen (14) aufliegenden
Er zeugni sse (20) entlang der geschl ossenen Unm auf bahn
der Auflagen (14) um aufen, die im Heftbereich (D)

entl ang eines Abschnittes i mwesentlichen parallel zur
Bewegungsbahn (26) der Heftkdpfe (28) und zur
Bewegungsbahn der Erzeugni sse (20) verlauft, dadurch
gekennzei chnet, dass die Heftkopfe (28) ebenfalls mt
der Bewegungsgeschw ndi gkeit der Erzeugni sse (20)

ent| ang ei ner geschl ossenen Bewegungsbahn (26) in einer
Ur aufrichtung (U um aufen und sich imHeftbereich (D)
ent|l ang ei nes | anggestreckten Abschnittes ihrer
Bewegungsbahn (26) mt den Erzeugni ssen (20) mtbewegen
und dass an der Bewegungsbahn (26) der Heftkopfe (28)

ei ne stationadre Drahtabschnittspendeeinheit (30)
angeordnet ist, die an die an ihr vorbeil auf enden

Heft kopfe (28) jeweils einen Drahtabschnitt (38) abgibt,
der sich imwesentlichen rechtw nklig zur Um aufrichtung
(U) der Heftkopfe (28) erstreckt." (Anderungen
gegeniber Anspruch 1 genald Hauptantrag in Fettdruck).
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Di e Beschwerdefidhrerin hat imwesentlichen fol gendes

vor get ragen

i)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gendld Haupt antrag
gehe in fol genden Punkten Uber die urspringliche
O fenbarung der Stammannel dung EP-A-0 399 317

hi naus und erfidll e daher nicht di e Bedi ngungen
des Artikels 76 EPU

a)

b)

Das Streitpatent und der Anspruch 1 gemald
Haupt antrag und Hi | fsantrége betrafen eine
Vorrichtung zum Heften von Druckerei -

er zeugni ssen.

D e Stammannel dung hi ngegen betreffe eine
Vorrichtung zum Sammel n und Heften. Da sich
di e Auf gabe der Stammannel dung auch auf die
Schaf fung einer Vorrichtung zum Samrel n und
Heften bezi ehe, seien eine Zufidhr- und

Wegf Uhrstati on der Druckerzeugni sse zur
Erfdl l ung di eser techni schen Aufgabe

not wendi ge El enent e.

Der Wegfall dieser Merkmale imAnspruch 1 des
Streitpatents gemald Hauptantrag und Hil fs-
antrage und die Ausrichtung des Streitpatents
auf eine Vorrichtung zum Heften stell e daher
ei ne unzul &ssi ge Erweiterung dar.

Di e al |l genei ne Bezei chnung der in der

St anmannel dung al s Unbi eger 206 zum Schl i el3en
der Kl anmmern beschriebenen El enente als
"CGegenel enmente” stelle eine unzul dssi ge

Ver al | genei nerung ei nes konkret offenbarten
konstruktiven Merkmal s dar; zudem erfasse der
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Begriff "GCegenel enente” auch inaktive El enmente
zum Schl i eBen der Kl anmern

c) Die Angabe, dall der an die Heftkdpfe
abgegebene Drahtabschnitt "sich im
wesent!lichen rechtw nklig zur U aufrichtung
(U ) der Heftkopfe (28) erstreckt” koénne nur
den Zei chnungen ent nommen werden. Da di eses
Mer kmal aber in den Zei chnungen nur in
Zusamenhang mt einer speziell ausgebil deten
Dr aht spende- und Zuf Ghrei nheit gezeigt sei,
stelle das i m Anspruch 1 gendal3 Hauptantrag und
Hi | f santrage auf genommene, allein die
Ausri chtung des Drahtsticks beschrei bende
Mer kmal ei ne unzul &ssi ge Abstraktion der in
den Zei chnungen gezei gt en Ausf Uhrungsform dar.

d) Es fehle die Angabe der Anordnung der
"CGegenel enmente” in bezug auf die Auflage-
el enente. Aullerdem finde sich in der
St anmannel dung kein H nweis darauf, dal die
Gegenel enente bzw. Unbi eger auf einer eigenen
geschl ossenen Um auf bahn um auf en kdnnt en.

Ferner genlige der Anspruch 1 genal3 Haupt- und
Hi | f santr&agen ni cht den Erfordernissen des
Artikels 123 (3) EPU, da das Merknma

"... Cegenelenente ... die synchron mt den
Hef t kopfen ... umaufen...” nicht nmehr in den
Ansprichen 1 genmdld Hauptantrag und Hil f santrage
erscheine und damt der Schutzbereich erweitert
wer de.

Schliellich beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1
gemalR Hil fsantrag 111 nicht auf einer
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erfinderischen Tatigkeit.

Der néchst kommende Stand der Techni k werde in
Dokunent E1 w eder gegeben, aus dem eine
Vorrichtung zum Sammel n und Heften gemall dem
oerbegri ff des Anspruchs 1 bekannt sei. Zudem
sei es aus dem Dokument E1 bekannt, die Heftkopfe
Uber einen | anggestreckten Abschnitt ihrer
Bewegungsbahn mt den Erzeugni ssen m tzubewegen.

Ausgehend von di esem Stand der Techni k bestehe
di e Aufgabe darin, die in Dokunment E1

beschri ebene und al s nachteilig angesehene
Pendel bewegung der Heftkdpfe zu vernei den.

Aus dem Dokunent E5 sei eine Heftvorrichtung mt
vier kreisform g auf einer geschl ossenen

Unr auf bahn um auf enden Heft kopfen bekannt. Des
weiteren |liefen diese HeftkOopfe an einer
stationaren Draht spendeeinrichtung vorbei, wo den
Heft kopf en ein Drahtabschnitt rechtw nklig zur

i hrer Bewegungsbahn zugef uhrt werde.

I n Anbetracht der in Dokument E5 gegebenen Lehre
wir de der Fachmann, unter Verneidung der

Pendel bewegung der Heftkdpfe, die in Dokument E1
gezeigte Vorrichtung so gestalten, dal die

Heft kopf e entl ang ei ner geschl ossenen Unl auf bahn
um aufen und sich, we bereits aus Dokunent E1l
bekannt, dber einen | anggestreckten Abschnitt

i hrer Bewegungsbahn mt den Erzeugni ssen

m t bewegen

Da auch die im Anspruch 1 des Hilfsantrags ||
beansprucht e Form der Draht zuf Ghrung aus Dokumnent
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E5 bekannt sei, ergebe sich der Gegenstand des
Anspruchs 1 gemal3 Hilfsantrag |1l in nahe-

| i egender Wi se aus der Konbination der in den
Dokunmenten E1 und E5 gegebenen Lehren.

Beschwer degegner hat im wesentlichen fol gendes

vor get ragen

i)

Di e Anspriche 1 genmal3 Hauptantrag und
Hlfsantrége I, Il und Il erfullten die
Best i nmungen der Artikel 76 bzw. 123 (2) EPU aus
f ol genden G unden:

a) Das Schwergew cht der Stammannel dung sei in
der Vorrichtung zum Heften zu sehen, der
Vor gang des Sammel ns sow e di e ei ne Zuf dhr-
und Wegf threinrichtung betreffenden Merkmal e
stellten keine fir die Erfindung wesentliche
Mer krmal e dar .

b) Aus der Beschrei bung und dem nehrfachen
H nwei sen auf Drahtklamern in den
Ansprichen 1 genald Haupt- und Hil fsantragen
ergebe sich fur den Fachmann in eindeuti ger
Wei se, dalR di e Gegenel enente nichts anderes
al s Unbi eger sein kénnten. I m Anspruch 1 genafld
den Hilfsantragen Il und 11l werde der
Ausdruck "Umbi eger” auch explizit verwendet.

c) Die beanspruchte Ausrichtung der Draht-
abschnitte bei der Zufuhrung (rechtw nklig zur
Bewegungsbahn der Heftkopfe) sei den
Zei chnungen der Stammannel dung zu ent nehnen
und of fenbare sich dem Fachmann als ein durch
di e Gesant konstruktion, nicht aber durch die
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spezi el l e Form der Zuf dhrungsel enent e,
bedi ngt es Mer kmal .

d) GCenall den Ansprichen 1 der Hilfsantrage |, II
und 11l seien die Gegenel enente bzw. Unbi eger
in den Aufliegern angeordnet, woraus sich
ergebe, dalR di ese di e gleiche Bewegungsbahn
wi e di e Aufl agen beschrei ben. Dies ware den
Zei chnungen der Stanmmannel dung zu ent nehnen.
| m Anspruch 1 gemal3 Hilfsantrag Il werde dies
zudem explizit zum Ausdruck gebracht.

i) Der Cegenstand des Anspruchs 1 genmaf3
H |l fsantrag Il ergebe sich, unter Verneidung
ei ner rickschauenden Betrachtungswei se, auch
ni cht in naheliegender Wi se aus dem Stand der
Techni k. Ei ne Kombi nati on der Lehren der
Dokunente E1 und E5 fihre nicht zum Gegenstand
des Anspruchs 1 gemal3 Hilfsantrag |11, da unter
anderem das Dokunent E5 ei ne kreisform ge
Ur auf bahn der HeftkoOpfe zeige, aber keine
geschl ossene Unl auf bahn nahel ege, bei der die
Hef t kopf e Uber einen | anggestreckten Abschnitt
i hrer Bewegungsbahn mit den Aufl egern und den
dar auf abl egbaren Erzeugni ssen m t bewegt wirden.

2658. D Y A
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Ent schei dungsgr inde

2658. D

Gewahr barkeit der Anspriche im H nblick auf Artikel 76
und 123 (2) EPU

Haupt ant r ag

Das fol gende Merkmal im Anspruch 1 gemal3 Haupt antrag
geht dber die urspriungliche O fenbarung der
St anmannel dung EP- A-0 399 317 hi naus:

"Cegenel enenten, ... die mt der Bewegungs-
geschw ndi gkeit der Erzeugni sse entlang einer

geschl ossenen Uml auf bahn um aufen, die imHeftbereich
entl ang eines Abschnittes i mwesentlichen parallel zur
Bewegungsbahn (26) der Heftkdpfe (28) und zur
Bewegungsbahn der Erzeugni sse (20) verl auft".

Dam t beschrei bt der Anspruch 1 genéf3d Hauptantrag neben
den geschl ossenen Bewegungsbahnen der Aufl agen und der
Hef t kbpfe eine dritte Bewegungsbahn, namich die der
Gegenel enente und setzt diese in Beziehung mt den

bei den er st genannt en.

D e Stammannel dung hi ngegen beschrei bt nur die
Bewegungsbahnen der Aufl eger und der Heftkopfe und

of fenbart bezliglich der CGegenel enente bzw. Unrbi eger nur,
dall di ese in den Aufl agen angeordnet (Anspruch 21) bzw
dort schwenkbar gelagert sind (Spalte 11, Zeilen 43 bis
48, Figuren 12 bis 15).

Anspruch 1 gemél3 Hauptantrag beschrei bt damt als neues
El ement eine dritte Bewegungsbahn der Cegenel enente und
erfalt damt auch Ausfihrungsfornen, bei denen die

Cegenel enent e auf einer eigenen von den Heftkopfen und
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den Erzeugni ssen unabhangi gen U auf bahn umnl auf en.

D eses Merkmal und die eine derartige Ausfuhrungsform
erfassende Beschrei bung der Gegenel enmente i m Anspruch 1
gemall Haupt antrag geht daher dber die O fenbarung der

St ammanmel dung hi naus. Anspruch 1 gemall Haupt antrag
erfullt daher nicht die in Artikel 76 EPU festgel egten
Bedi ngungen. Der Hauptantrag ist mithin nicht gewahrbar.

H | fsantréage | und |

Di e Anspruche 1 der Hilfsantrdge | und Il erfdllen
ebenfalls nicht die in Artikel 76 EPU festgel egten
Bedi ngungen.

D ese Anspriche enthalten nach wie vor das in der

St anmannel dung nicht offenbarte Merkmal einer dritten
Bewegungsbahn, namich die der Gegenel enmente und ihre
Bezi ehung zu der Bewegungsbahn der Aufl agen bzw. der
dar auf abl egbaren Druckerei erzeugni sse und der
Bewegungsbahn der Heft kopfe.

D ese Anspruche spezifizieren zwar, dal} die

Gegenel enente in den Aufl agen vorgesehen (Hilfsantrag |)
bzw. di e Urbi eger in den Aufl agen angeordnet sind
(Hlfsantrag I1). Diese Formulierung schliel3t jedoch
eine nur tenporére, z. B. nur im Heftbereich vorgesehene
Anor dnung der Cegenel enente bzw. Unrbi eger in den

Aufl agen nicht aus. Der Gegenstand des Anspruchs 1 genafld
den Hilfsantrdgen | und Il unfal3t damt auch

Ausf Uhrungsfornmen einer Heftvorrichtung, die aulRerhalb
der O fenbarung der Stanmannel dung |iegen. Diese

Hi | f santr&age sind daher nicht gewahrbar.
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Hlfsantrag |1

I m Anspruch 1 gemal3 Hilfsantrag Il wird spezifiziert,
dalR di e Gegenel enente Unbi eger sind, die in den Aufl agen
angeordnet sind und entlang der geschl ossenen Unm auf bahn
der Aufl agen unl auf en.

Anspruch 1 genmdld Hilfsantrag |1l beschreibt damt im
Cegensat z zu Anspruch 1 gemall Hauptantrag und

H | fsantragen | und Il nicht nehr eine eigenstandige
geschl ossene Bewegungsbahn der Unbi eger, sondern | egt
fest, dall die Unbi eger entlang der geschl ossenen
Bewegungsbahn der Auflagen um aufen. Dies ist eine

di rekt e und bezuglich der Bewegungsbahn der Unbi eger
auch einzige ableitbare Folge der in der Stamuannel dung
of fenbarten Form der Anordnung der Unmbi eger
ausschliel3lich in den Aufl agen.

Anspruch 1 gemald Hil fsantrag 111 geht daher beziglich
di eses Merkmal s nicht Uber die O fenbarung der
St ammannel dung hi naus.

Von den im Hi nblick auf die Bestimmungen des Artikels 76
EPU strittigen Merkmal e verbl ei ben nach den im

Anspruch 1 gemal3d Hil fsantrag 111 vorgenomrenen

Ander ungen daher noch fol gende Punkte:

a) Die Ausrichtung des Streitpatents und des Anspruchs 1
auf eine Vorrichtung zum Heften von Druckerei -
er zeugni ssen und der Wegfall der die Zufdhr- und
Wegf Ghr st ati onen betreffenden Merknal e.

b) D e Angabe, dafll der an die Heftkopfe abgegebene
Draht abschnitt "sich i mwesentlichen rechtw nklig zur
Ur aufrichtung (U ) der Heftkdpfe (28) erstreckt”.
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1.3.3 Die Kammer ist der Auffassung, dall der Gegenstand des
Anspruchs 1 gemalR Hilfsantrag II1 auch in den oben

2658. D

genannt en Punkten aus fol genden G inden nicht dber die

ursprungliche O fenbarung der Stammannel dung
EP- A-0 399 317 hi nausgeht:

ad a)

D e Stammannel dung (A-Publikation) richtet sich
imBetreff zwar auf eine Vorrichtung zum Samrel n
und Heften. Die Problene im Stand der Technik
wer den jedoch in der Heftvorrichtung gesehen;
siehe Spalte 1, Zeilen 38 bis 48 ("Bei dieser
bekannten Einrichtung ist nachteilig, dal3 die
Heft stati on ei nen aufwendi gen Antrieb aufwei sen
muss ... Uberdies nuss bei jedem Arbeitszyklus
di e Bewegung der Heftkopfe mit den Auflagen genau
synchronisiert werden ... Es ist jedem Heftkopf
ein Draht zuzuf dhren, was bei sich bewegenden
Hef t kopf en sowohl fiar die Zuf Uhrung des Drahtes
al s auch der Heftkopfe sel ber aufwendig ist")
sow e Spalte 2, Zeilen 9 bis 11 ("Bei dieser
bekannten Heftstation steht jeweils fir das

Set zen der Klamrern nur &uflerst kurze Zeit zur
Ver figung".) Eine den Sanmel vorgang betreffende
Probl emati k wird nicht angesprochen.

Denent sprechend ist die eigentliche Aufgabe in
der in Spalte 2, Zeilen 29 bis 32 der
Beschr ei bung der Stammannel dung angegebenen
Spezifizierung zu sehen, nadmich eine Einrichtung
zu schaffen, deren Heftstation mt einfach
ausgebi | deten Heftkopfen und weni g aufwendi gem
Antrieb eine grolRe Verarbeitungskapazit at

auf wei st .

SchlielBlich beschrei bt auch die in Spalte 2,
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Zeilen 35 bis 53 sowi e i mAnspruch 1 der

St ammannel dung angegebene L6sung di ej eni gen

El emente der Einrichtung, die dem Heften von auf
Auf | agen angeordneten, nehrteiligen gefalteten
Drucker zeugni ssen di enen, jedoch kei ne den

Vor gang des Sammel ns der nehrteiligen

Drucker zeugni sse di enende Merknal e.

Denent sprechend werden in der Beschrei bung der
St ammannel dung auch nur der Vorgang des Heftens
und di e dazu verwendeten Ei nrichtungsel enente
beschri eben.

Der hier angesprochene Fachmann w rd daraus
erkennen, dafl die der Stanmannel dung zugrunde-
| i egende Erfindung in einer Vorrichtung zum
Heften von auf sattel form gen Aufl agen
befindlichen, nehrteiligen gefalteten
Drucker ei er zeugni ssen |iegt.

D e Kammer ist daher der Auffassung, daB die
Ausrichtung des Streitpatents auf eine
Vorrichtung zum Draht heften von nehrteiligen
gefal teten Druckerei erzeugni ssen i m Rahnen der
O fenbarung der Stanmmannel dung |i egt.

Aus di eser Ausrichtung der Stammannel dung auf den
Hef t vorgang an sich ergi bt sich auch, dal3 die im
Anspruch 1 der Stammannel dung erwéhnt en Zuf dhr -
und Wegf ihrstationen fir die gefalteten

Drucker zeugni sse kei ne erfindungswesentlichen

Mer kmal e der Stammannel dung darstell en. Zudem
wird in der Beschrei bung der Stanmmannel dung
darauf hi ngewi esen, dall der Heftstation "in
bekannter Art und Wei se Zuf Uhrstationen fur
Druckbogen vorgel agert” sind und "sel bst -
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verstandlich eine Wegfuhrstation fiar die
gehefteten Druckbogen nachgeschaltet ist”

(Spalte 4, Zeilen 25, 26; Spalte 6, Zeilen 19 bis
24). Diese Stationen sind also dem al | genei nen
Stand der Techni k zuzuordnen. Sie betreffen weder
di e der Stanmannel dung tatséachlich zugrunde-

| i egenden Probl ene noch die sich daraus

er gebenden Aufgabe und tragen auch nicht zur
deren LAsung bei .

I n der Tatsache, dal diese Merkmale nicht im
Anspruch 1 genald Hilfsantrag |1l erscheinen, kann
di e Kanmer daher ebenfalls keine unzul &ssi ge

Er wei t erung gegenidber der O fenbarung der

St anmannel dung er kennen.

Aus den Zei chnungen, insbesondere den Figuren 1
16 und 17, sow e dem zugehdri gen

Beschrei bungsteil, Spalte 13, Zeile 10 bis
Spalte 14, Zeile 29 ist zu entnehnmen, dal sich
di e von ei ner Drahtspendeeinrichtung an die
Hef t kopf e abgegebenen Draht abschnitte

rechtwi nklig zur Um aufrichtung der Heftkopfe
erstrecken

Die Kammer vertritt die Auffassung, dalR der
Fachmann bei m St udi um der St ammannel dung er kennen
wi rd, dal di e beanspruchte Ausrichtung der

Draht abschnitte nicht durch die spezielle Form
der Drahtspendeeinrichtung bedingt ist. Vielnmehr
wird er erkennen, dal3 die Ausrichtung der

Draht abschnitte i mwesentlichen durch die

Gesant konzepti on der Vorrichtung vorgegeben w rd,
d. h. aus der VWahl der Anordnung, der
Orientierung und dem Bewegungsabl auf der
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Hef t kbpfe i n Zusammenhang mt der Anordnung sow e
der Orientierung und dem Bewegungsabl auf der

Aufl agen i m Heftbereich. D eser Zusammenhang i st

i m ubrigen Gegenstand des Anspruchs 1 genafld
Hlfsantrag |11

Der Fachmann wird daher das Merkmal der

Ausri chtung der Drahtabschnitte nicht

zwangsl aufi g nur im Zusamenhang mt der in der
St anmannel dung i m Detail beschri ebenen

Dr aht abschni tt spendeei nheit sehen. D e

Beschrei bung der Ausrichtung der Drahtabschnitte
i m Anspruch 1, | osgel 6st von der in der
Beschr ei bung w eder gegebenen Dr aht abschnitts-
spendeei nhei t, kann daher nicht als eine
uner |l aubt e Abstraktion gesehen werden.

Zusamenf assend i st al so festzustellen, dal3 der
CGegenstand des Anspruchs 1 gemal3 Hilfsantrag |11 nicht
Uber die urspringliche Ofenbarung der Stanmannel dung
EP- A-0 399 317 hi nausgeht und dall damt di e Bedi ngungen
des Artikels 76 EPU erfullt sind.

Gewdhr barkeit des Anspruchs 1 des Hilfsantrags Il im
Hi nblick auf Artikel 123 (3) EPU

Di e Beschwerdefidhrerin war der Auffassung, dalR durch den
Wegfall des Merkmals, dalR die Gegenel enente bzw.

Unbi eger im Heftbereich synchron mt den Heftkdpfen

um auf en, der Anspruch 1 gemall Hilfsantrag |11 gegeniber
dem Anspruch 1 in der erteilten Fassung der

Schut zberei ch des Anspruchs erweitert wurde.

D e Kammer kann di eser Auffassung aus fol genden G inden
ni cht fol gen
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| m Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag Il wird di e Bewegung
der Auflagen und damt einerseits die Bewegung der darin
angeor dnet en Unbi eger und der darauf abl egbaren

Er zeugni sse und andererseits die der Heftkopfe sow e die
Bezi ehungen zw schen den bei den Organen unfassend
beschri eben, wobei insbesondere angegeben wird, dal

- die Heftkopfe wahrend des Setzens der Drahtkl ammern
sich imwesentlichen mt der Bewegungsgeschw ndi gkeit
der Erzeugnisse und damt mt der Bewegungs-
geschwi ndi gkeit der Aufl agen und der darin
angeor dnet en Unbi egern m t bewegen,

- di e Bewegungsbahn der Heftkdpfe i m Heftbereich
entl ang eines Abschnittes i mwesentlichen parallel
zur Bewegungsbahn der Erzeugni sse und der Aufl agen
verl auft und

- die Unbieger imHeftbereich mt den Heftkopfen
zusanmenzuw r ken bestimt sind.

| nsbesondere aus di esen Angaben ergi bt sich die

Not wendi gkei t ei ner synchronen Bewegung der Heftkopfe
und der Unbi eger i m Heftbereich, so dal di ese Angaben im
vor |l i egenden Zusanmenhang al s gl ei chbedeutend zu demim
Anspruch 1 in der erteilten Fassung verwendeten Ausdruck
"synchron" anzusehen ist. Der Anspruch 1 genald
Hlfsantrag |1l geht daher diesbeziglich nicht Uber den
Schut zunf ang des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung

hi naus.

Da auch die weiteren imAnspruch 1 genalR Hilfsantrag |1
vor genomrenen Anderungen zu ei ner Einschrankung des
Schut zunf ang des Anspruchs 1 gegeniuber der erteilten
Fassung fuhren, genigt Anspruch 1 gemalR Hil fsantrag ||
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den Bestimungen des Artikels 123 (3) EPU

Neuhei t

Di e Neuheit des Cegenstands des Anspruchs 1 genafld
Hlfsantrag Il ist anzuerkennen, weil keine der in
Bet racht gezogenen Ent gegenhal tungen eine Vorrichtung
zum Dr aht heften von nehrteiligen, gefalteten
Druckerei er zeugni ssen offenbart, die alle Merkmal e des
Anspruchs 1 aufweist.

Di e Neuheit wurde von der Beschwerdefihrerin im Ubrigen
auch nicht bestritten.

Erfinderische Tatigkeit

Die Kammer fol gt der Auffassung der Beteiligten, dalR das
Dokunment E1 den nachstliegenden Stand der Technik
of fenbart.

Das Dokument E1 beschrei bt eine Vorrichtung zum Sammel n
und Drahtheften gefalteter Druckereierzeugnissen, die
auf sattel form gen Aufl agen einer Sanmel t r omrel
aufliegen und mt rechtw nklig zur Forderrichtung

ver |l auf ender Fal zlinie um aufen. Der Sanmeltrommel i st
eine Heftstation mt nehreren Heftkopfen zugeordnet.

D ese sind an eineman der Unl aufachse der Sanmel tronmel
schwenkbar en Bigel angeordnet. Der Bigel fidhrt eine Hin-
und Her bewegung aus und fol gt dabei wihrend ei nem
Bewegungsweg den Aufl agen mt gl eicher Geschw ndi gkeit.
Wahrend di eses deichlaufs werden die gefalteten

Er zeugni sse geheftet.

Al's Nachteil e dieser bekannten Vorrichtung werden der
i nsbesondere durch die Hi n-und Herbewegung bedi ngte
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aufwendi ge Antrieb fur die Heftkdpfe und die
Synchroni sati on der Bewegung der Heftkdpfe mt der
Bewegung der Aufl agen gesehen.

Die dem Streitpatent zugrunde |iegende Aufgabe wrd
darin gesehen, eine Vorrichtung zum Draht heften von
nmehrteiligen Druckereierzeugni ssen zu schaffen, die bei
ei nfacher Konstruktion ein zuverl dssi ges und

ei nwandfrei es Heften der Erzeugni sse ernoglicht.

D ese Aufgabe wird gemall Anspruch 1 des Hilfsantrags |1
i nsbesondere dadurch gel 6st, dall die Heftkopfe mt der
Bewegungsgeschwi ndi gkeit der Erzeugni sse entl ang ei ner
geschl ossenen Bewegungsbahn in einer Unm aufrichtung

um aufen und sich imHeftbereich entlang eines

| anggest reckten Abschnittes ihrer Bewegungsbahn mt den
Er zeugni ssen nmi t bewegen, und dal3 auf ihrer geschl ossenen
Bewegungsbahn di e Heftkopfe an ei ner stationaren

Dr aht abschni tt spendeei nheit vorbeil aufen, die an die an
i hr vorbeil auf enden Heftkopfe jeweils einen Draht-
abschnitt abgi bt, der sich imwesentlichen rechtw nklig
zur Um aufrichtung der Heftkopfe erstreckt.

In dem von der Beschwerdefihrerin in Betracht gezogenen
Dokurment E5 findet sich zu dieser Losung kein Hi nweis.

Dokunment E5 beschrei bt einen Heftapparat zum Heften von
mehrteiligen, gefalteten und auf einem Zyli nder
gehal t enen Druckerei erzeugni ssen. Der Heftappar at

best eht aus ei ner Anzahl kreuzartig angeordneter und um
ei ne Achse rotierender Arne, an deren Enden Heftkdpfe
angeordnet sind. Auf ihrer Kkreisfdrm gen Bewegungsbahn
tangi eren die Heftkopfe die auf dem Zylinder gehal tenen
Drucker zeugni sse und fuhren dabei den Heftvorgang aus.
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Den Heftkopfen sind stationdre Zuf threinrichtungen far
den Metal |l draht zugeordnet, wobei sich der Metalldraht

i mwesentlichen rechtwi nklig zur Um aufrichtung der
Hef t kbpf e erstreckt. Dokument E5 hat zum Ziel, einer
Stdérung in einer der vorhandenen Vorrichtungen zum

Zuf ihren des Drahtes zu begegnen und schl &gt hierfdr den
Ei nbau ei ner weiteren und gegebenfalls zuschal t baren

Dr aht zuf Ghr ungsei nri chtung vor.

Bei demin Dokunent E5 offenbarten Heftapparat
beschrei ben die Heftkopfe anstatt einer Pendel bewegung
ei ne krei sform ge Bewegungsbahn. Ein H nweis, anstelle
des in Dokunent E1 gezeigten Heftapparates einen

roti erenden Heftkopf zu verwenden, findet sich ubrigens
bereits in Dokunment El, Seite 14.

Der Einsatz eines Rotationsheftkopfes, we er in
Dokunent E5 gezeigt ist, anstelle der in Dokunment E1
gezei gten Heftanordnung, fuhrt jedoch nicht zu einer
Hef t kopf anordnung, bei der sich die Heftkopfe mt der
Bewegungsgeschw ndi gkeit der Erzeugni sse i m Heftbereich
ent|l ang ei nes | anggestreckten Abschnittes ihrer
Bewegungsbahn mt den Erzeugni ssen m t bewegen.

Es findet sich in den Dokunenten E1 und E5 auch kein
H nweis auf eine in irgendei ner Form anders gestaltete
Rot at i onshef t kopf anor dnung, bei der unter Vernei dung
ei ner Pendel bewegung das fur die Erfindung wesentliche
Zi el der Mtbewegung der Heftkopfe entlang ei nes

| anggestreckten Abschnittes erreicht werden kénnte.

Ei ne Konbi nation der in den Dokumenten E1 und E5
gegebenen Lehren fiuhrt damt nicht zum Gegenstand des
Anspruchs 1 gemal3 Hilfsantrag |11, und dieser CGegenstand
wird durch die in den Dokunenten E1 und E5 gegebenen
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Lehren auch ni cht nahegel egt.

Auch die weiteren i mBeschwerdeverfahren genannten
Druckschriften fuhren all eine oder in Konbination nicht

i n nahel i egender Wei se zum Gegenst and des Anspruchs 1
gemalR Hilfsantrag I11. Der vorliegende Stand der Technik
gi bt keinen H nweis, bei einer Vorrichtung zum Heften
gefalteter Druckereierzeugnissen, die auf sattel fdrm gen
Aufl agen aufliegen und mt rechtw nklig zur FOrder-

ri chtung verl aufender Fal zlinie entlang einer

geschl ossenen Bewegungsbahn um aufen, auch die Heftko6pfe
mt der Bewegungsgeschw ndi gkeit der Erzeugni sse entl ang
ei ner geschl ossenen Bewegungsbahn in ei ner

Ur aufrichtung um aufen zu | assen, wobei sich im

Heft berei ch die Heftkopfe entlang ei nes | anggestreckten
Abschnittes i hrer Bewegungsbahn mt den Erzeugni ssen

m t bewegen

Der Gegenstand des Anspruchs 1 genald Hilfsantrag |1
beruht somt auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne
von Artikel 56 EPU

D e abhéangi gen Anspriche 2 bis 10 betreffen

Wei t er bi | dungen der Erfindung und beruhen ebenfalls auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wird auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt der
Anor dnung zuridckverw esen, das Patent auf der G undl age

2658. D Y A
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der fol genden Dokunente aufrechtzuerhalten

a) Patentanspruch 1, dberreicht in der nundlichen
Ver handl ung als Hilfsantrag |11, und
Pat ent anspriche 2 bis 10, eingereicht am
28. Juli 2000, als Hilfsantrag |11
b) Beschreibung: Seiten 1, 1la, 1b, 2 bis 9 (Numerierung
ent sprechend der der angefochtenen Entschei dung
zugrunde gel egten Unterl agen), eingereicht am
13. Januar 1996.
c) Zeichnungen: Blatt 1/17 wie erteilt, und Blatter 2/17
bis 17/ 17, eingereicht am 13. Januar 1996.
Der Ceschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:
P. Martorana W Moser
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