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Sachverhalt und Antréage

2385.D

D e Beschwerdef ihrerin (Ei nsprechende) hat gegen die am
28. Januar 1998 verkindete und am 19. Mirz 1998
zugestel Il te Entschei dung der Ei nspruchsabteilung uUber
di e Zuridckwei sung des Ei nspruchs gegen das européi sche
Patent Nr. O 542 675, unter gleichzeitiger Entrichtung
der Beschwer degebuhr, die am 28. Mai 1998 ei ngegangene
Beschwerde ei ngel egt. D e Beschwerdebegr indung wurde am
29. Juli 1998 eingereicht.

Mt dem Ei nspruch waren die Anspriche 6 und 7 im
Hi nblick auf Artikel 100 a) in Verbindung mt den
Artikeln 52 (1), 54 (1) und 56 EPU angegriffen worden.

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dal3 die

vor gebrachten Ei nspruchsgrinde der Aufrechterhaltung des

Patents in unveréanderter Form ni cht entgegenst inden.

Von den von der Einspruchsabteil ung bericksichtigten

Ent gegenhal t ungen haben i m Beschwer deverfahren noch

f ol gende Dokunente eine Rolle gespielt:

Dl: Katal og "RED HEAD Powder Actuated Systems" |TT
Phillips Drill Division, MIwaukee (USA), 3.85,
Seite 5

D2: US-A-3 670 942

D3: GB-A-2 146 746

D5: DE-A-3 910 392.
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Am 11. Septenber 2000 wurde mindlich verhandelt.

Di e Beschwerdefidhrerin hat beantragt, die angefochtene
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung auf zuheben und das
Streitpatent zu widerrufen soweit die Anspriuche 6 und 7
betroffen sind.

D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat beantragt,
di e Beschwerde zurickzuwei sen (Hauptantrag), hilfsweise
das Patent in geandertem Unfang aufrechtzuerhalten mt
dem wadhrend der nmundli chen Verhandl ung ei ngereichten
Anspruch 6 (Hilfsantrag 1), oder mt demam 12. Mai 2000
ei ngerei chten Anspruch 6 (Hlfsantrag 2), oder mt einem
der am 11. August 2000 ei ngereichten Anspriche 6

(H I fsantradge 3 und 4), oder nur mt den erteilten
Ansprichen 1 bis 5 (HIfsantrag 5).

Di e zum Zei t punkt der vorliegenden Entschei dung
maf3gebl i che Fassung von Anspruch 6 gemél3 Hauptantrag
lautet wie fol gt:

"Streifenfornges Kartuschennagazin (8) fir ein Setzgerat
nach ei nem der Anspriche 1 bis 5, mt an den

Langsr andern ver sehenen Ausnehmungen (8e), dadurch
gekennzei chnet, dass di e dem Ausricken der Sperrorgane
(13, 14) des Setzgerates di enenden Steuerkurven
einfahrseitig von zumfreien Ende hin sich der Mtte des
Kart uschenmagazi ns (8) nahernden Ei nf uhrschré&gen

(8c, 8d) an den Langsrandern eines verl angerten Teils
des Kartuschenmagazins (8) gebildet werden, und dass der
verl dngerte Teil an den Langsré&ndern kei ne Ausnehnungen
(8e) aufweist".

Anspruch 6 gemald Hi|l fsantrag 1 hat fol genden Wortl aut:
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"Streifenfdrm ges Kartuschenmagazi n des pul verkraft-
betri ebenen Setzgerats mt streifenfdrmgen
Kartuschenmagazin (8) wobei das CGerat fir das
Kartuschenmagazin (8) einen i mwesentlichen senkrecht
zur Cer atel auf achse angeor dnet en Fihrungskanal (9)
aufwei st, in dessen Fihrungsquerschnitt am

Kart uschenmagazi n (8) angreifende Vorschubmttel (10)
und Rickhaltemttel (15) vorgesehen sind, die mt
Ausnehnmungen (8e) an den Langsréandern des Kartuschen-
magazi ns (8) zusammenwi rken und di e Sperrorgane (13, 14)
ei ne Langserstreckung aufwei sen, die grolRer ist als die
Langserstreckung der am Kartuschenmagazin (8)

angeor dnet en Ausnehmungen (8e) geméal3 ei nem der

Pat ent anspriche 1 bis 5 dadurch gekennzei chnet, dass die
dem Ausrticken der Sperrorgane (13, 14) des Setzgerates
di enenden Steuerkurven einfuhrseitig von zumfrei en Ende
hin sich der Mtte des Kartuschenmagazi ns (8) nahernden
Ei nf Uhrschragen (8c, 8d) an den Langsrandern eines

verl angerten Teils des Kartuschenmagazins (8) gebil det
wer den, und dass der verl angerte Teil an den

Langsr dndern kei ne Ausnehrmungen (8e) aufweist".

Di e Anspriuche 6 gemal3 Hilfsantrag 2 und 3 weisen jeweils
all e Merkmal e von Anspruch 1 geméf3 Hauptantrag auf und
unf assen fol gende zuséat zliche Merkmal e:

"imverl dangerten Teil sind keine Kartuschen angeordnet”
(H I fsantrag 2);

"die Verl angerung ist derart, dal mt in den
Eintrittsbereich des Fiuhrungskanals (9) ei ngeschobenen
Ende des di e Lange des Fuhrungskanals (9) Uuberstei genden
Kart uschenmagazi ns der verl angerte Teil aus dem
Austrittsberei ch des Fuhrungskanals (9) herausragt”

(H I fsantrag 3).
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Anspruch 6 genald Hilfsantrag 4 unfalit alle Merkmal e von
Anspruch 1 gemal3 Hil fsantrag 2 und unterscheidet sich
hi ervon | ediglich dadurch, daR das streifenform ge
Kartuschenmagazi n speziell fir ein Setzgerat nach
Anspruch 3 statt fir ein Setzgerat nach ei nem der
Anspriche 1 bis 5 vorgesehen ist.

Zur Stitzung i hres Antrags hat di e Beschwerdef Ghrerin
f ol gendes vorgetragen

Di e vorliegenden Anspriche 6 seien als unabhangi ge
Anspriche aufzufassen, weil sie eine andere Vorrichtung
betréafen als der patentierte Anspruch 1, namich ein
Kartuschenmagazin statt eines Setzgeréats. D e durch den
Wortlaut "Kartuschenmagazin fir ein Setzgerat nach ei nem
der Anspriche 1 bis 5", bzw. "nach Anspruch 3" gegebene
Rickbezi ehung sei so zu interpretieren, dal3 das
beanspruchte Kartuschenmagazin lediglich fiar ein

Set zger &t nach einem der Anspriche 1 bis 5 geeignet sein
nmisse. Die strittigen Anspriche betrafen daher ein

Kart uschenmagazi n per se, das nur |ose an ein bestimtes
Set zger at angekoppel t sei

Unt er Ber ticksi chtigung dieser, durch die Entscheidung
T 523/ 89 gestitzten Auffassung sei der Gegenstand nach
Anspruch 1 genald Hauptantrag, Hilfsantrag 2 und

H | fsantrag 4 nicht neu. D3 offenbare ndmich bereits
ein streifenfodrm ges Kartuschenmagazin mt an den
Langsr d&ndern ver sehenen Ausnehrmungen und mt ei nem
ver| dngerten Teil, der vom Abschnitt zw schen der

| et zt en Ausnehnung und der Stirnseite gebildet werde.
Die Interpretation dieses Abschnitts als "verl &ngerter
Teil" sei gerechtfertigt, weil dieser Begriff im
Streitpatent nicht eindeutig definiert sei. Nachdem der
in D3 gezeigte verlangerte Teil Ei nfihrschragen
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auf wei se, die als Steuerkurven zum Ausricken von
Sperrorganen ei nes Setzgeréats geei gnet seien, keine
Ausnehmung zei ge und auch kei ne Kartuschen enthalte,
unf asse das Kartuschennmagazin nach D3 alle
gegenst andl i chen Merkmal e des Kartuschennmagazi ns nach
den vorangehend genannten Anspriuchen. Da die
Ausnehmungen (24a, 24b) im Kartuschennmagazi n nach D3

ei ndeuti g kurzer seien als die imStreitpatent gezeigten
relativ | angen Sperrorgane (13, 14), sei das bekannte
Kart uschenmagazi n zudem f ir di e Verwendung in jedem der
in den Ansprichen 1 bis 5 definierten Setzgerate
geeignet. ImH nblick auf die Eignung fir ein Setzgerat
nach Anspruch 3, sei davon auszugehen, dal3 es fir den
Fachmann sebstverstandlich sei die Sperrnasen und
Ausnehmungen so auf ei nander abzustimen, dal die
Sperrnasen nicht in die Ausnehmungen fallen konnen.
Daher stehe D3 dem Gegenstand nach Anspruch 1 gemal
Hauptantrag, Hilfsantrag 2 und Hilfsantrag 4
neuhei t sschéadl i ch gegeniber.

Ferner zeige auch noch D5 ein Kartuschenmagazin, das den
CGegenstand nach Anspruch 6 geméld Hauptantrag
vor wegnehne.

Anspruch 6 genmald Hilfsantrag 1 solle schon deshal b nicht
zugel assen werden, weil er verspatet vorgel egt wrde.
Gowohl es der Beschwerdegegnerin seit | angem bekannt
gewesen sei, dalR die imerteilten Anspruch 6 enthaltene
Rickbezi ehung auf die Anspriche 1 bis 5 keine

Beschr ankung des beanspruchten Gegenstands bew rke, habe
sie den Hilfsantrag 1 erst wdhrend der mindlichen

Ver handl ung gestellt. Dartberhi naus sei Anspruch 6 genald
H |l fsantrag 1 unzul assig, weil er unklar und gegeniber
der erteilten Fassung unzul éssig erweitert sei. D e
Unkl ar heit beruhe darauf, dall das beanspruchte
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Kartuschenmagazin zum Teil durch ein Setzgeréat definiert
wer de, und di e unzul 4ssige Erweiterung darauf, dal die
Wrtfolge "fir ein Setzgerat nach ei nem der Anspriche 1
bis 5" gestrichen wurde und nur ein Teil von Anspruch 1
in Anspruch 6 aufgenonmen wurde.

Die in Anspruch 6 genmal3 Hi | fsantrag 3 enthal tene
Definition der Verlangerung beziehe sich auf die Lange
des Fuhrungskanal s des Setzgeréats nach ei nem der
Anspriche 1 bis 5. Da die Lange des Fuhrungskanals im
Streitpatent nicht offenbart sei und abhangig von der
Bauwei se des beanspruchten Setzgerats variieren koénne,
sei die Definition der Verlangerung unklar. Das Vorsehen
ei ner Verl angerung an ei nem Magazin derart, dall mt in
den Eintrittsbereich ei nes Fuhrungskanal s ei ngeschobenen
Ende des di e Lange des Fiuhrungskanal s Uber st ei genden
Magazi ns der verl angerte Teil aus dem Austrittsbereich
des Fuhrungskanal s herausragt, sei dariberhi naus bereits
durch D2 nahegel eqgt.

Di e Beschwerdegegnerin hat di esen Ausfihrungen
wi der sprochen und hat fol gendes vorgebracht:

Anspruch 6 genald den vorliegenden Antragen kénne ni cht
al s unabhangi ger Anspruch aufgefal3t werden. Sowohl das
beanspruchte Setzgerat als auch das Kartuschenmagazin
sei en erfindungswesentliche Teile, die zusamrenw rken
und genei nsam di e beanspruchte Erfindung bil den.

Denment sprechend sei das Kartuschenmagazin bereits in
Anspruch 1 enthalten. Anspruch 6 betreffe lediglich die
Wei terbil dung di eses wesentlichen Teils der Erfindung
und schlieRe durch die Rickbezi ehung auf ein Setzgerat
nach ei nem der Anspruche 1 bis 5 zwi ngend alle Merkmal e
von Anspruch 1 ein. Daher erfille Anspruch 6 die
Kriterien fur einen abh&ngi gen Anspruch.
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D e Ausl egung des Wortl auts "Kartuschenmagazin fidr ein
Set zgerat nach einem der Anspriche 1 bis 5" als
"Kartuschenmagazi n geignet fur ein Setzgerat nach ei nem
der Anspriche 1 bis 5" gelte nicht fiar den vorliegenden
Fall, weil hier ein erfindungswesentliches Teil einer
Vorrichtung beansprucht werde.

Der Begriff "verlangerter Teil des Kartuschenmagazi ns"
gehe von ei nem ublichen Kartuschenmagazin aus, das nicht
| anger sei als fur die Aufnahne ei ner vorgegebenen

Kart uschenzahl zw ngend erforderlich. Dengegeniber weise
ein Kartuschenmagazin mt einemverl angerten Teil eine
Lange auf, die zur Aufnahnme von nehr Kartuschen
ausreiche, als tatsachlich vorhanden seien. D eser

Unt er schi ed sei aus den Figuren 2 und 3 des
Streitpatents ersichtlich, so dall die Definition des
verl angerten Teils durch di e Beschrei bung gesttzt sei.

Durch di e Ruckbezi ehung auf Anspruch 1 wirden die

vor |l i egenden Anspriche 6 ausdricklich die Lehre

ei nschli eBen, die Ausnehnmungen des Kartuschenmagazi ns so
auszubi | den, dalR deren L&ngserstreckung kl ei ner sei als
di e Langserstreckung der Sperrorgane vom zugehdri gen
Setztgerat. We z. B. ein Vergleich der in D1 und D3
dargestel I ten Ausnehmungen zeige, gebe es véllig

unt erschi edl i che Langserstreckungen von Ausnehnungen.

Ei ne Lehre zur Abstimmng der Langserstreckung von
Ausnehmungen i n bezug auf die Langserstreckung von
Sperrorganen ei nes Setzgerats konne dem Stand der
Techni k j edoch nicht entnomren werden.

Unt er Berucksichtigung der vorangehenden Ausf dhrungen
kénne D3 nicht als neuheitschadl i ches Dokunent gegen
i rgendei nen der vorliegenden Anspriche 6 angesehen
werden. Zum ei nen sei darin kein Zusanmenw rken mt
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ei nem Set zgerat offenbart, wie es in den Ansprichen 1
bis 5 beschrieben ist. Zum anderen konne der
Endabschnitt ab der |etzten Ausnehnmung nicht als

er fi ndungsgenéf3e Verl| d&ngerung i m Si nne des Anspruchs 6
auf gef alst werden, sondern allenfalls ein Bereich, der
kurz nach der |etzten Kartusche begi nne und bis zur
Stirnseite des Magazins reiche. Die Feststellung, dal
der kurze Endteil zw schen der |etzten Ausnehnung und
der Stirnseite ein verlangertes Teil bilde, weil es an
den Langsré&ndern kei ne Ausnehnungen aufwei st, sei eine
unzul assi ge, auf einer ex-post Betrachtung beruhende
Verdrehung des Merkmal s von Anspruch 6, wonach der

verl| dngerte Teil keine Ausnehmungen aufwei sen solle. Des
wei teren wirde der Fachmann auch die in D3 gezeigten
Schréagen (26) allenfalls bei ruckschauender

Betracht ungswei se al s Steuerkurven fir Sperrorgane
ansehen. Diese Schragen seien nadmich lediglich eine
Ei nf thrhil fe und untauglich zum Ausricken der

Sper rorgane.

D5 zeige einen Ladestreifen, bei dem zw schen den

ei nzel nen Kartuschen ein erheblich groflRerer Abstand

not wendi g sei als bei einem Kartuschenmagazi n. Nachdem
der Abstand zw schen der |etzten Kartusche und der
Stirnseite des Ladestreifens nicht grofler sei als der
Abst and zwi schen den Kartuschen, weise der Ladestreifen
nach D5 auch kein verl angertes Teil auf, sondern

| ediglich einen Endbereich mt einer zw ngend
erforderlichen Lange.

Anspruch 6 genmald Hilfsantrag 1 fidhre gegenuber

Anspruch 6 genmaR Hauptantrag zu kei ner Anderung des
Sachverhalts. Es sei lediglich anstelle der

Rickbezi ehung auf Anspruch 1 das Setzgerat nach Anspruch
1 direkt in Anspruch 6 aufgenomen worden um
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kl arzust el | en, dal3 das beanspruchte Kartuschenmagazin
die Merkmal e des Setzgerats nach Anspruch 1 unfasse.

Anspruch 6 gemald Hil fsantrag 2 di ene zur weiteren
Kl arstel l ung was unter dem "verl &ngerten Teil" zu
ver stehen ist.

Anspruch 6 gemald Hi|l fsantrag 3 enthalte eine
Benessungsregel fir die unterschiedliche Lange von zwei
zusamengehori gen Teil en, dem Kartuschenmagazi n

ei nerseits und dem Fihrungskanal des Setzgerats
andererseits, die aus dem nachgew esenen Stand der
Techni k nicht zu entnehnmen sei. D2 wirde der Fachmann
ni cht beridcksichtigen, weil es ein Gerat mt einem

Bol zennmagazin betreffe, das sich in allen technischen
Aspekten von einem Gerat mt ei nem Kartuschenmagazin
unt er schei de.

Anspruch 6 gemald Hi |l fsantrag 4 betreffe eine besonders
vorteil hafte Losung fur den Sonderfall des Setzgerats
nach Anspruch 3. Das in D3 offenbarte Kartuschenmagazin
sei fur die Verwendung in einem sol chen Setzger &t

ungeei gnet und koénne daher entsprechend den Richtlinien
fur die Prufung i mEuropéi schen Patentant G111, 4.8
nicht als ein Gegenstand betrachtet werden, der das im
Hi | fsantrag 4 beschri ebene Kartuschennagazin

vor wegnehne.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Ausl egung der vorliegenden Anspriche

2385.D Y A
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I mvorliegenden Fall ist zuerst zu kl&ren, ob es sich
bei Anspruch 6 gemall Hauptantrag und Hi |l fsantragen 2 bis
4 um ei nen unabhangi gen oder ei nen abh&angi gen Anspruch
handel t .

Nach Regel 29 (4) EPU hat ein abhangi ger Anspruch alle
Mer kmal e ei nes anderen Anspruchs und ei ne Bezugnahnme auf
di esen anderen Anspruch zu enthal ten.

Wahrend jeder der vorliegenden Anspriche 6 der Antrége
der Beschwer degegnerin jeweils auf ein Kartuschennmagazin
gerichtet ist, betrifft der erteilte Anspruch 1 ein

Set zger at, das unter anderem ein Kartuschenmagazin
aufwei st. Anspruch 1 und Anspruch 6 defini eren daher

zwei unterschiedliche Vorrichtungen.

Der Auffassung der Beschwerdegegnerin, wonach die

vor | i egenden Anspriche ausdricken, dalR bei de
Vorrichtungen zwi ngend zusammengehdren, kann nur soweit
gefol gt werden, als Anspruch 1 betroffen ist. Der

Wortl aut von Anspruch 1, "Setzgerat mt einem

Kart uschenmagazi n", verdeutlicht, dall das Setzgeréat nach
di esem Anspruch das Kartuschenmagazi n unfal3t. Es kann
daher ohne weiteres mt Merkmal en di eses Magazins
beschri eben werden.

Ungekehrt konnte auch das Kartuschenmagazin mt

Mer kmal en des Setzgerates definiert werden, wenn es das
Set zgerat unfassen wirde. Der einleitende Wrtlaut der
vorl i egenden Anspriche 6, wonach di ese ein
Kartuschenmagazin fur ein Setzgerat nach ei nem der
Anspriche 1 bis 5, bzw. nur nach Anspruch 3 betreffen
macht jedoch klar, dal} di eses Magazin nicht zusamen mt
dem Set zger at beansprucht wi rd, sondern | ediglich das
Magazi n per se, das imvorangehend definierten Setzgerat
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verwendet werden soll. Unabhé&ngi g davon, ob es sich beim
Kart uschenmagazi n um ei nen wesentlichen Teil des

Set zgerats handelt oder nicht, gehen die Merkmal e der
Anspriche 1 bis 5 daher nur soweit in Anspruch 6 ein

al s si e Bedi ngungen vorgeben, die das Kartuschenmagazin
erfallen mul3, damt es im Setzgerat genald ei nem di eser
Anspr iche verwendet werden kann

Fol glich enthdlt Anspruch 6 zwar ei ne Bezugnahne auf

ei nen anderen Anspruch, unfal3t aber nicht alle Merkmal e
di eses Anspruchs, wi e die Beschwerdegegnerin neint. Er
kann deshal b nicht als abhangi ger Anspruch im Sinne von
Regel 29 (4) EPU auf gefaRt werden, sondern ist als
unabhangi ger Anspruch zu betrachten, der separat auf die
Erforderni sse der Patentierbarkeit zu priufen ist.

| m H nblick auf den Begriff "verlangerter Teil des

Kart uschenmagazi ns" geht aus den vorliegenden Ansprichen
hervor, dall es sich dabei um einen Ei nfuhrschré&gen

auf wei senden Endabschnitt des Kartuschenmagazi ns
handel t, der an den Langsrandern kei ne Ausnehnmungen

auf wei st (Hauptantrag) und in dem kei ne Kartuschen
angeordnet sind (Hlfsantrag 2).

AulRerdem i st aus Anspruch 6 gemal3 Hil fsantrag 3 zu

ent nehnmen, dal3 die Verl angerung derart ist, dalB mt in
den Eintrittsbereich des Fuhrungskanal s ei ngeschobenen
Ende des di e Lange des Fiuhrungskanal s Uber st ei genden
Kart uschenmagazi ns der verl angerte Teil aus dem
Austrittsberei ch des Fuhrungskanal s herausragt. Diese
Angabe bezi eht sich jedoch auf die Verwendung des

Kart uschenmagazi ns in ei nem Setzgerat und ist abhéangig
von der Ausgestal tung des Fuhrungskanal s des Setzgerats
in dem das Magazi n verwendet werden soll. Nachdem im
Streitpatent keine Angabe Uber die Ausgestal tung und
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Benessung ei nes Fuhrungskanal s gegeben ist, kann die im
Hi | fsantrag 3 enthal tene Angabe kei nen Beitrag zur
Definition des verlangerten Teils leisten. Dies gilt
unmsonehr, als di ese Angabe am Kartuschennagazi n sel bst,
ohne ein zugehoriges Setzgerat nicht festgestellt werden
kann.

Aus der Beschrei bung, insbesondere aus den Figuren 3 bis
5 kann zuséatzlich zu den vorangehend genannten Angaben
abgel eitet werden, dal3 der verl &ngerte Teil einen ersten
Abschnitt unfalRt der die Einfidhrschragen unfalit sow e
einen zweiten Teil mt parallelen Langsréandern.

Wei t ergehende Definitionen des verl &ngerten Teils sind
aus dem Streitpatent nicht zu entnehnen. |nsbesondere
geht daraus nicht hervor, in Bezug auf wel che
Grundabmessungen des Kartuschenmagazi ns sich die

Ver | &ngerung bezi eht oder wel che Abnessungen sie

auf wei sen sol | .

D e Auffassung der Beschwerdegegnerin, wonach der

verl dngerte Teil derjenige Abschnitt ist, der Uber die
Lange des Kartuschenmagazi ns hi nausgeht, welche fur die
Auf nahme ei ner vor gegebenen Kartuschenzahl zw ngend
erforderlich ist, findet im Streitpatent keine Stitze.
Auch di e von ihr genannten Figuren 2 und 3 kdénnen zu

di eser Definition keinen Beitrag |leisten, weil Figur 2
kei n Kartuschenmagazin mt einer L&nge zeigt, die fur

ei ne bestimte Kartuschenzahl zw ngend erforderlich ist,
sondern ein Kartuschenmagazin, das verkehrt in ein

Set zger at ei ngefdhrt wrd.

Daher kann der Begriff "verlangerter Teil" allenfalls
ver st anden werden al s:
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"Endteil des beanspruchten Kartuschenmagazi ns, der keine
Ausnehmungen aufwei st, der einen Abschnitt mt

Ei nf Uhrschrdgen sow e ei nen Abschnitt mt parallelen
Langsrdndern aufwei st, und in dem kei ne Kartuschen
angeor dnet sind".

Haupt ant r ag

ImVergleich mt Anspruch 6 genald Hauptantrag of fenbart
D3 bereits ein

streifenfdrnges Kartuschenmagazin (2), mt an den

Langsr dandern ver sehenen Ausnehnmungen (24A, 24B) und
einfahrseitig von zumfreien Ende hin sich der Mtte des
Kart uschenmagazi ns ndher nden Ei nf ihrschréagen (26) an den
Langsrandern eines Endteils des Kartuschenmagazins
(Abschnitt zw schen dem | etzten Paar von Ausnehnmungen
und der Stirnseite), wobei der Endteil an den

Langsr dander n kei ne Ausnehrmungen aufwei st .

Nachdem der Endteil neben dem Abschnitt mt

Ei nf Uhr schrdgen auch einen Abschnitt mt parallelen
Langsrandern aufwei st und darin kei ne Kartuschen
angeordnet sind, kann er unter Berucksichtigung der
vor angehenden Ausf Uhrungen als verl angerter Teil des
Kar t uschenmagazi ns auf gef al3t wer den.

Der Ansicht der Beschwerdegegnerin, dalR dieser Teil nur
bei einer ex-post Betrachtung als verl angerter Teil
bezei chnet werden kdnne und allenfalls der Bereich

zwi schen der |etzten Kartusche und der Stirnseite einen
verl| dngerten Teil darstelle, vernochte sich die
Beschwer dekanmer ni cht anzuschl i ellen. Nachdem ni cht
nachgew esen werden konnte, dafl Kartuschenmagazi ne

ubl i cherwei se ei ne bestimte Norm &nge auf wei sen,
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existiert fur den Begriff verlangerter Teil eines

Kart uschenmagazi ns kein festes BezugsmalR, so dal} er auf
j ede bel i ebi ge Ausgangsl ange bezogen werden kann. Daher
gi bt es keinen Gund, in D3 nur denjenigen Bereich als
ver| d&ngerten Teil anzusehen, der unmttel bar nach der

| etzten Kartusche folgt. Vielnehr kann auch di e Lange
bis zum Ende der |etzten Ausnehnung al s Bezugsl ange
angesehen werden und der danach fol gende Abschnitt als
ver| dngerter Teil. Eine derartige Definition des

ver| dngerten Teils kann auch nicht als eine unzul &ssi ge
Betrachtung angesehen werden, die erst bei Kenntnis des
Streitgegenstands noglich war. Bei der Neuheitsprifung
wird nadmich grundsatzlich ermttelt, was unter den
Wirtlaut des zu prifenden Anspruchs fallt. Anderenfalls
wir de j ede neue Bezei chnung ei nes bekannten Teils dazu
fuhren, daR er als neu zu betrachten ware.

Denent sprechend wird der Begriff der rickschauenden

Bet racht ungswei se in der Rechtsprechung der

Beschwer dekanmern auch ausschlief3lich in Zusammenhang
mt der Prifung auf erfinderische Tatigkeit erwihnt
(siehe z. B. T 24/81, T 564/89, T 645/92, T 795/93).

Fir den Fachmann ist weiter offensichtlich, daR das aus
D3 bekannte Kartuschenmagazin fir ein Setzgerat nach

ei nem der Anspruche 1 bis 5 verwendet werden kann, wobei
di e Ei nfuhrschréagen al s dem Ausricken der Sperrorgane
des Setzgerates di enenden Steuerkurven w rken.

Di ej eni gen Argunente der Beschwerdegegnerin, wonach

di ese Verwendung neu sei, weil D3 kein Zusamrenw rken
des dort gezeigten Kartuschenmagazins mt einem

Set zger &t of f enbare, und wonach di e Ei nf Uhrschrégen zum
Ausr icken der Sperrorgane untauglich seien, weil sie nur
als Einfuhrhilfe dienten, kénnen di ese Auffassung nicht
in Frage stellen.
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Es trifft zwar zu, dalR D3 nicht offenbart, we das darin
gezei gte Kartuschenmagazin mt einem Setzger at

zusanmenwi rkt, sondern nur darauf hinweist, dall es zur
Verwendung in ei nem sol chen Gerat vorgesehen ist (siehe
z. B. Seite 1, Zeilen 5 bis 9). Darauf komm es aber
nicht an, weil, we bereits weiter oben unter Punkt 2.1
dar gel egt wurde, das bekannte Kartuschenmagazi n
lediglich zum Einsatz in ei nem Set zger at gemal

Anspruch 1 bis 5 geeignet sein nuf3. ImH nblick auf das
in Anspruch 1 beschriebene Setzgeréat setzt dies voraus,
dall di e Ei nfihrschragen in der Lage sein nissen, die
Sperrorgane des Setzgerats auszuricken. Da Anspruch 1
offen lalRt, w e die Sperrorgane ausgebildet sind und die
in Figur 1 von D3 gezeigten Ei nfuhrschré&gen

of fensichtlich dazu geei gnet sind, jedes Sperrorgan
auszur ucken, das sich seitlich in den Bereich der

Ei nf Uhrschr&gen erstreckt, gibt es keinen Gund zur
Annahnme, dall das bekannte Kartuschenmagazi n nicht zum
Einsatz in ei nem Set zgerat gemal3 Anspruch 1 geei gnet

i st.

Der Gegenstand des Anspruchs 6 genald Hauptantrag i st
daher im Vergleich mt dem aus D3 bekannten
Kar t uschenmagazi n ni cht neu.

Bei di esem Sachverhalt eribrigt es sich der Frage
nachzugehen, ob aus D5 ein weiteres neuheitsschadliches
Magazi n bekannt i st.

4. Hlfsantrag 1
D eser Antrag wurde erst wahrend der nundlichen
Ver handl ung vorgel egt, nachdem festgestellt worden war,

dalR der Gegenstand nach Anspruch 6 gemal3 Hauptantrag
nicht neu ist. Die spate Vorlage wurde damt begrindet,

2385.D Y A
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dalR es notwendi g erschien, das Setzgerat nach Anspruch 1
in den Anspruch aufzunehmen, um kl arzustellen, dal} das
das Kartuschenmagazin die Merkmal e des Setzgerats mt

ei nschli ele.

Nach der standi gen Rechtsprechung der Beschwer dekanmern
braucht ein verspatet vorgel egter Anspruch nicht nehr
ber Gcksi chti gt werden, wenn er nicht eindeutig gewdhrbar
ist (siehe z. B. T 92/93). Von di esem Vorgehen sollte

| edi glich abgewi chen werden, wenn ein triftiger Gund
far die verspatete Vorlage ersichtlich ist (siehe

T 153/ 85).

I mvorliegenden Fall war di e Beschwerdegegnerin bereits
mt der Mtteilung der Beschwerdekamer vom

17. Januar 2000 darauf aufnerksam gemacht worden, dal
die Wrtfol ge "Kartuschennmagazin fir ein Setzgeréat nach
ei nem der Anspriche 1 bis 5" nicht so zu interpretieren
i st, dall der Gegenstand nach Anspruch 6 die Merkmal e von
Anspruch 1 unfallt. In einer zweiten Mtteilung vom

29. Juni 2000 wurde nochmal s darauf hingew esen, dal
sich di ese Auffassung auch unter Berucksichtigung der

Ei ngabe der Beschwerdegegnerin vom 12. Mai 2000 ni cht
geandert habe. Fol glich war der Beschwerdegegnerin der
Grund fidr die Vorlage des Hilfsantrags 2 bereits so

| ange vor der mindlichen Verhandl ung bekannt gewesen,
dall sie ausreichend Zeit gehabt hatte, den Hilfsantrag 1
rechtzeitig vor der mindlichen Verhandl ung vorzul egen

Durch den Wegfall der Wbrtfolge "fir ein Setzgerat nach
ei nem der Anspriuche 1 bis 5" aus dem patentierten
Anspruch 6 und di e Auf nahnme nur eines Teils der Merknmal e
von Anspruch 1 ist ein neuer Anspruch 6 entstanden, bei
dem ni cht ohne weitere Priafung erkennbar war, ob er den
Erf order ni ssen des EPU geniigt und ob danmit die Ei nwinde
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gegen Anspruch 6 gemal3 Haupt anspruch ausger aunt wurden.
| nsbesondere war nicht sofort erkennbar, ob dieser
Anspruch die Erforderni sse nach Artikel 123 (3) und
Artikel 84 EPU erfullt.

Der Auffassung der Beschwerdegegnerin, dal die
Anderungen i m patentierten Anspruch 6 den Sachver hal t

ni cht gedndert haben, kann schon deshal b nicht gefol gt
wer den, weil die Rickbeziehung auf Anspruch 1 gestrichen
wurde und stattdessen ein Teil von Anspruch 1 in den
neuen Anspruch aufgenommen wurden. Hierdurch braucht der
neue Gegenstand unter anderem nicht nehr fir ein

Set zgerat nach Anspruch 1 geeignet zu sein, sondern sol
mt einem anderen CGegenstand kooperi eren.

In Ubereinstimung nit der standi gen Rechtsprechung der
Beschwer dekanmern wurde Anspruch 6 gemalR Hil fsantrag 1
daher nicht berucksichtigt.

Hlfsantrag 2

Anspruch 6 genald Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom
patenti erten Anspruch 6 lediglich durch das aus den
Figuren 3 bis 5 der Patentschrift zu ent nehnende

Mer kmal , wonach im verl &ngerten Teil keine Kartuschen
angeor dnet sind.

Da di eses Merkmal zusatzlich zu den Merkmal en vom
patentierten Anspruch 6 aus D3 bekannt ist, fehlt auch
Anspruch 6 genmald Hilfsantrag 2 di e Neuheit.

H | fsantrag 3

Dasj eni ge Merkmal, durch das sich Anspruch 6 gemal
H | fsantrag 3 vom patentierten Anspruch 6 unterschei det
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und wonach die Verl dangerung derart ist, da mt in den
Eintrittsberei ch des Fihrungskanal s ei ngeschobenen Ende
des di e Lange des Fuhrungskanal s Uber st ei genden

Kart uschenmagazi ns der verl angerte Teil aus dem
Austrittsberei ch des Fuhrungskanal s herausragt, ist

z. B. aus Figur 1 des Streitpatents entnehnbar.

D eses Merkmal definiert die Lange des verl dngerten
Tei | s des beanspruchten Kartuschenmagazi ns durch eine
Bezugnahnme auf den Fihrungskanal eines Setzgerats in dem
das Kartuschenmagazin verwendet werden soll. Da fur

ei nen sol chen Fuhrungskanal keinerlei Standardisierung
bekannt ist, ist die Lange des verl angerten Teils
ausschliefl3lich von der individuellen Ausgestaltung und
Benessung des Fuhrungskanal s des Setzgerats abhangig far
wel ches das das Kartuschenmagazin i m Einzel f al

vor gesehen ist. Das bedeutet aber nicht nur, dal die
beanspruchte Lange am Kartuschenmagazi n sel bst ni cht
feststell bar ist, sondern auch, dall sie ohne Kenntnis
der genauen Abnessungen des Setzgeréats, speziell von
dessen Fuhrungskanal, in dem das Kartuschenmagazin
jeweils verwendet werden soll, vom Fachmann auch ni cht
abgel eitet werden kann.

Da somt nicht klar ist, welche Ei nschrankungen des
Schut zberei chs durch die auf das Setzgerat gestlitzte
Benessungsregel fir den verl angerten Teil bew rkt
werden, erfullt Anspruch 6 gemal3 Hi |l fsantrag 3 nicht das
Erfordernis von Artikel 84 EPU, wonach ein Patent-
anspruch deutlich sein nuf3.

Das Argunment der Beschwerdegegnerin, dal die
Benessungsregel fir den verl angerten Teil eine klare
Lehre fur die unterschiedliche Lange von zwei
zusamengehori gen Teil en gebe, ware nur dann
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stichhaltig, wenn Anspruch 6 auf eine Konbination von
Kart uschenmagazi n und Set zgerat gerichtet wiare. Da dies
aber nicht zutrifft, wie bereits weiter oben unter
Punkt 2.1 dargel egt wurde, geht dieses Argunment ins
Leere.

Bei der dargestellten Sachlage ertbrigt es sich auf die
Frage ei nzugehen, ob der Cegenstand des Anspruchs 6
gemall Hi | fsantrag 3 durch ei ne Zusammenschau von D3 und
D2 nahegel egt i st.

H | fsantrag 4

Anspruch 6 genmald Hil fsantrag 4 unterscheidet sich von
Anspruch 6 gemald Hil fsantrag 2 | ediglich dadurch, dal er
auf ein Kartuschenmagazin fur ein Setzgerat speziel

nach Anspruch 3 gerichtet ist.

In Anspruch 3 werden die bereits in Anspruch 1 genannten
Sperrorgane weiter definiert. Danach weisen sie
Sperrnasen und Rickhal tenocken auf, wobei die Sperrnasen
i n Vorschubrichtung des Kartuschenmagazi ns vor den
Rickhal t enocken angeordnet sind. Uper die Form und
Abnessungen der Sperrnasen und Rickhal t enocken sow e
tuber den Abstand zw schen di esen Teilen gi bt Anspruch 3
kei ne H nweise. D e Verwendbarkeit des in D3 gezeigten
Kartuschengerats in einem Setzgerat mt den Merknal en
der Anspriche 1 und 3 hangt aber von der genauen
Konstruktion der zu den Sperrorganen gehorigen Teile ab.
Wenn z. B. die Sperrnasen breit genug sind oder die
Sperrnasen und Rickhal t enocken unm ttel bar benachbart
sind, so dall die Sperrnasen nicht in die Ausnehnmungen
des Kartuschenmagazi ns genald D3 ei nrasten kénnen, i st
das Kartuschennmagazi n gemal3 D3 ohne weiteres dazu
geeignet, in einem Setzgerat nach Anspruch 3 verwendet
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Zu werden.

D e Behauptung der Beschwerdegegnerin, dal3 das in D3
gezei gte Kartuschenmagazin fur die Verwendung in einem
Set zgerat nach Anspruch 3 ungeei gnet ware, ist somt
unzut ref f end.

Unt er Berucksichtigung der Ausfihrungen unter Punkt 5
i st der CGegenstand nach Anspruch 6 gemél3 Hil fsantrag 4
daher ni cht neu.

H | fsantrag 5

Da der Ei nspruch lediglich gegen die Anspriche 6 und 7
gerichtet war und denentsprechend auch i m Beschwer de-
verfahren beantragt wurde, das Streitpatent nur zu

wi derrufen soweit diese Anspriche betroffen sind, steht
der Gewahrung des Hilfsantrags 5 nichts entgegen

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Ginden wird ent schi eden:

2385.D

D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

Die Sache wird an die erste Instanz mt der Auflage

zur ickverw esen, das Patent auf der G undl age fol gender
Unt er | agen auf recht zuer hal t en:

Pat ent anspr tiche: 1 bis 5 der Patentschrift

Beschr ei bung: Spalten 1 bis 6 der Patentschrift
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Zei chnungen: Figuren 1 bis 5 der Patentschrift.
Der Geschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:
M Patin P. Alting van Ceusau
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