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Sachverhalt und Antréage

1666. D

Di e Beschwerdefidhrerin (Annel derin) hat gegen die

Ent schei dung der Prifungsabteilung tber die

Zur uckwei sung der Annel dung Nr. O 810 175.8 Beschwerde
ei ngel egt .

D e Prifungsabteilung war zur Auffassung gekomen, dafld
der Gegenstand der Anmel dung im Hinblick auf die
Ent gegenhal t ung

D1 = US 4 919 412 A

ni cht neu sei.

Di e Beschwerdef dhrerin beantragte, die angefochtene

Ent schei dung auf zuheben, di e Angel egenheit zur weiteren
Priafung and die erste Instanz zurickzuverwei sen, die von
der Beschwerdef Uhrerin zuséatzlich bezahlten

Recher chengebihren zurick zu erstatten und die

Beschwer degebihr auf grund auf getretener Verfahrensfehler

zurick zu erstatten

Der geltende Anspruch 1, wi e urspringlich eingereicht,
lautet wie fol gt:

"Maschi ne zum Vereinzeln von in ei nem Stapel enthaltenen
fl achen Gegenst &nden, gekennzei chnet durch fol gende

Mer kmal e:

- eine Vorschubeinheit mt einer Laufkatze zum Zuf Ghren
der Cegenst ande,

- eine Vorvereinzel ungsstufe zur Auf nahne der

zugef Uhrten Gegenst d4nde und zur stuckwei sen Wit ergabe
der Cegenst ande,
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- m ndest ens ei ne Vereinzel ungsstufe zur Aufnahne der
von der Vorvereinzel ungsstufe erhaltenen Gegenstande und
zur stiuckwei sen Ausgabe der Gegenst ande,

- eine Antriebseinheit fir die Vorschubeinheit, far die
Vor ver ei nzel ungsstufe und fidr die Vereinzel ungsst ufen,
wobei die Antriebseinheit den Vorschub der Laufkatze

unt erbricht, wenn i m Ubergaberaum zwi schen der Laufkatze
und der Vorvereinzel ungsstufe die Menge von Gegenst anden
ei nen bestimten Wert Uberschreitet.”

D e Beschwerdef dhrerin hat fol gendes vorgetragen

a) Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1

D e Entgegenhal tung D1 of fenbare eine Maschine mt
ei ner Regel ungsvorrichtung, welche die Andruckkraft
der als Andruckvorrichtung di enenden Vorschubei nheit
i n Abhangi gkeit der fir die Abzugsvorgange
erforderlichen Zeiten regele.

Bei der Entgegenhaltung D werde ei ne Regel ungs-
vorrichtung verwendet, wel che die Andruckkraft auf
einen optimalen Wert regele. Ein Stapel gleicher
Banknot en werde in die Maschi ne ei ngel egt, wonach die
opti mal e Andruckkraft ermttelt werde. Nach
Ermttlung der optimal en Andruckkraft durfen bei

di esem Regel ungsprinzi p kei ne Unterbrechungen des
Vorschubs auftreten. Statt dessen werde die

Antri ebseinheit kontinuierlich geregelt, umdie

opti mal e Andruckkraft aufrecht zu erhalten.

Zur Realisierung dieser Losung sei eine aufwendige
Regel ungsvorrichtung mt Lichtschranken, einem
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Prozessor, einer Speichereinheit und einer

St euerung 52 der Antriebseinheit 36 notwendig.

Gemall Anspruch 1 der vorliegenden Annel dung werde
ni cht di e Andruckkraft geregelt, sondern es werde
daf ur gesorgt, daR sich i m Ubergaberaum ni cht mehr
al s eine bestimte Anzahl von Gegenstanden befi nde.

D e Anzahl der Gegenstande konne anhand der Di cke des
St apel s der sich i m Ubergaberaum befi ndenden
Gegenstande ermttelt werden, wobei die D cke

w ederum durch die proportional e Verschi ebung oder
Dr ehung ei nes nechani schen Teils bestimmt werde,
wel ches in einer bestimten Position, in der die
Menge von Gegenst anden einen bestimten Wert
Uberschreitet, einen Schalter betatige. Eine

ent sprechende Lehre finde der Fachmann in der
Beschrei bung der urspringlichen Annel dung, Seite 6,
Zeile 34 bis Seite 7, Zeilen 5.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents se
daher neu.

Zuséat zl i ch gezahl te Recherchengebuhren

Bei einem Anspruch 1, dessen Gegenstand neu sei,
kénne i n Bezug auf die abhangi gen Anspriche kei ne
Unei nheitlichkeit vorliegen. Aus diesem G und seien
di e zusatzlich gezahlten Recherchengebihren gemald
Regel 46 (2) EPU zuruckzuzahl en
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Rickzahl ung der Beschwer degebuhr

D e Prifungsabteil ung habe i hre Entschei dung

ver kindet, bevor di e CGegensté&ande des Anspruchs 1 bzw.
der Entgegenhal tung D1 gekl art werden konnten, und
habe dadurch das Recht der Beschwerdef Uhrerin auf
rechtliches Gehor gemaR Artikel 113 (1) EPU verl et zt.
D e Prifungsabteilung habe durch nur pauschal e

Ver wei sungen auf di e Entgegenhaltung D1 und durch die
kurze Erw derung auf die detaillierte Argunmentation
der Beschwerdef Uhrerin versaunt, ihre Entschei dung

ausrei chend zu begr inden.

Der erste Priufer der Prifungsabteilung habe den
Recherchenbericht erstellt und kénnte somt bei der
Uber pr iif ung der i m Recherchenbericht benéngel ten

Ei nheitlichkeit der Annel dung befangen gewesen sein.
Daher sei gegebenenfalls zu erwagen, die

Angel egenheit an ei ne andere Prifungsabteilung zurick

ZU verwei sen

Das Fehl en einer expliziten Mtteilung in den
Beschei den der Prifungsabteilung der Form "Mt der
Zur ickwei sung der Annel dung ist zu rechnen, falls.."
stelle eine Verletzung des Vertrauenschut zes der
Beschwer def Ghrerin dar.

Aus den o. g. G unden sei die Beschwerdegebihr

zur ickzuzahl en.
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Ent schei dungsgr inde

1
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Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1

Ei ne Antriebseinheit fir den Vorschub der Laufkatze

ei ner Maschi ne zum Verei nzel n von in einem St apel

ent hal tenen fl achen Gegenst anden geméld Anspruch 1 der
vor | i egenden Annel dung, wel che den Vorschub der

Lauf kat ze unterbricht, wenn i m Ubergaberaum zw schen der
Lauf kat ze und der Vorvereinzel ungsstufe die Menge der
Cegenst ande ei nen bestimten Wert Uberschreitet, ist aus
der Entgegenhal tung D1 aus fol genden G inden ni cht
bekannt :

Die Vorrichtung nach der Entgegenhaltung D1 beruht auf
der Erkenntnis, dal ein Zusamrenhang zw schen der

opti mal en Andruckkraft eines Blattstapels an der
Abzugsrol | enanordnung und der fiur einen Abzugsvorgang
erforderlichen Zeit existiert, und dalR die optinale
Andruckkraft erreicht ist, wenn diese Zeit wahrend

auf ei nander fol gender Abzugsvorgange ei nen M ni mal wert
anni mt, ohne dall es zu Doppel abzigen kommt, vgl

Spalte 1, Zeile 64 bis Spalte 2, Zeile 2. Daher wrd
gemall der Entgegenhaltung D1 die auf die flachen

Cegenst ande ausgelbt e Andruckkraft auf einen optinalen
Wert geregelt. Zu diesem Zweck wird die auf die Rolle 24
ausgelbte Kraft mttels der Kraftnmevorrichtung 48
genessen. Ein Vergleich der dadurch ermttelten Kraft
mt einemin der Maschi ne gespeicherten, vorgegebenen
zul &ssi gen Wertebereich sow e di e Bericksichtigung
anderer Paraneter bestimen anhand des in der

Ent gegenhal tung D1 vor handenen aut omati schen
Kraftregulierungssystens die jeweilige von der Laufkatze
an di e Gegenst ande auszulbende Andruckkraft.
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| m Gegensatz dazu wird geméald Anspruch 1 der vorliegenden
Annel dung di e Menge der Gegenst ande i m Uber gaberaum al s
Regel ungsgr 63e der Vorschubeinrichtung bestimt.

Di e Menge der Gegenst ande i m Uber gaber aum kann dur ch
ver schi edene Met hoden bestimmt werden. Eine davon wrd
in der vorliegenden Annel dung beschrieben, und zwar

di ej enige, die sich der Drehung der W ppe 64 zw schen
den Stellungen ST1 und ST2 bedient, wel che proportional
zu der sich i m Ubergaberaum befi ndenden Menge der
Cegenstande ist. Die Wppe 64 ist das Mel3organ, mittels
dessen di e Menge der Gegenstande i m Uber gaber aum
genessen wird, und wel ches den Vorschub der Laufkatze
unterbricht oder w eder aktiviert.

GemalR der Entgegenhaltung D1 spielt die Menge der sich

i mdurch die Andruckplatte 20 und die Vorderwand 13
begrenzt en Uber gaber aum befi ndenden Gegenst dnde fir die
Regel ung des Vor schubs der Andruckplatte 20 keine Rolle.
D e bei der KraftnefReinrichtung 48 genessene Kraft hangt
von der mttels der Andruckplatte 20 an den Stapel 16
ausgeiubten Kraft ab und erl aubt kei ne Riuckschl isse auf
di e Menge der sich i m Uber gaberaum befi ndenden

Gegenst ande. Di e Menge der sich i m Ubergaberaum

befi ndenden Gegenstande wird an keiner Stelle der

Ent gegenhal tung D1 al s Regel ungsgr6R3e fiar die

Vor schubei nrichtung in Betracht gezogen

Der Aussage der Prufungsabteilung unter Punkt 2 der
Ent schei dungsgrinde "In D unterbricht die

Antriebsei nheit 36 den Vorschub der Laufkatze 20, wenn
i m Uber gaber aum zwi schen der Laufkatze 20 und der
Vorverei nzel ungsstufe 24 die Menge von Gegenst anden 16
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ei nen bestimten Druckwert Uberschreitet" kann die
Kamer aus fol genden G unden nicht fol gen

Zunéchst ist zu benerken, dal3 eine "Menge von
Cegenst anden” kei nen "Druckwert™ Uberschreiten kann.

Des weiteren bestimt gemald der Entgegenhal tung D1 das
Versetzen der W ppe 64 von der Stellung ST1 auf die
Stellung ST2 die Anzahl der sich in dem Ubergaber aum
befi ndenden Gegenstande, und steuert somt den Antrieb
der Laufkatze der Maschine gemal3 Anspruch 1 der

vor |l i egenden Annel dung, ohne dalR dabei irgendein
Druckwert ermttelt wrd.

Die Satze in Spalte 7, Zeilen 8 bis 12 der A2-
Publ i kati on der vorliegenden Annel dung

"Dabei wird die Feder 21 gespannt." und

"Der Schalter 22 ist beziuglich der Wppe 64 so
angeordnet, dall der Druck des Stapels auf die
Vorverei nzel ungsrolle | 8B und damt auf die Wppe 64

ei nen bestimten Wert nicht Udberschreiten kann." durfen
nicht in direkter Kausalitat zuei nander gel esen werden
Der erste der o. g. Satze bezieht sich namich auf die
i mvorherigen Satz erwahnte Bewegung der W ppe 64 bis
zur Endstellung ST2, wobei der zweite dieser Satze sich
auf den vom St apel ausgelbten Druck in der Endstellung
ST2 bezieht. Dies wird durch den den o. g. zweiten Satz
nachf ol genden Satz klar gestellt: "Damt i st
gewahr | ei stet, dalR der vorderste Briefunschlag des
Stapel s nie zw schen dem Stapel und der

Ver ei nzel ungsrol l e 18B ei ngekl enmt wird und dabei den
Ver ei nzel ungsvor gang bl ocki eren kann."
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Dadurch wird eindeutig, dall in der vorliegenden
Annel dung ein Druckwert weder ermttelt noch als
Regel ungsgr 6R3e benut zt wi rd.

Der Cegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu, so dalR die
Erfordernisse der Artikel 52 (1) und 54 (2) EPU erfullt
si nd.

Zuséat zl i ch gezahl te Recherchengebuhren

Di e Recherchenabteil ung war der Auffassung, dall wegen
der fehl enden Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1
di e Cegenst ande der abhangi gen Anspriche der

vor |l i egenden Pat ent annmel dung den Anforderungen der

Ei nheitlichkeit der Erfindung nicht genugten und dal3 far
di ese CGegenst ande zusatzliche Recherchengebihren zu
zahl en waren. Der Annel der hat unter Vorbehalt eines
Riicker st at t ungsant rages genmaR Regel 46 (2) EPU die
zusét zl i chen Gebihren entrichtet.

Da gemalR Punkt 1 oben, der Cegenstand des Anspruchs 1
der vorliegenden Annel dung neu ist, ist der von der
Recher chenabtei | ung gel tend gemachte G und ei ner

"a posteriori"-Uneinheitlichkeit hinfallig.

D e zusatzlich gezahlten Recherchengebihren sind daher
gemaR Regel 46 (2) EPU zuriickzuerstatten

Rickzahl ung der Beschwer degebuhr

D e Riuckzahl ung der Beschwerdegebihr wird i nsbesondere
angeordnet, wenn der Beschwerde durch di e Beschwerde-
kamrer stattgegeben wird und di e Rickzahl ung wegen ei nes
wesentlichen Verfahrensmangel s der Billigkeit entspricht
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(Regel 67, erster Satz, EPU). Nach J 6/79 (ABI. 1980,
225) liegt ein "wesentlicher Verfahrensmangel" vor, wenn
Ver f ahrensregel n nicht in der in dem EPU

vor geschri ebenen Wi se angewendet worden sind.

Was die Vorschrift uber rechtliches Gehor betrifft, ist
fur den vorliegenden Fall fol gendes anzunerken. D e

Pr uf ungsabt ei | ung war der Meinung, dal der Gegenstand
des Anspruchs 1 nicht neu im Sinne von Artikel 54 (1)
und (2) EPU ist und dies wirde in den Beschei den von
17. Mai 2002 und 2. Oktober 2002 der Beschwerdef Uhrerin
mtgeteilt. Die Beschwerdefihrerin konnte in ihren
Briefen vom 15. Septenber 2002 und 18. Oktober 2002 zur
Neuheit des Cegenstands des Anspruchs 1 ihre Argunente
vortragen, bevor die Prufungsabteilung mt ihrer

Ent schei dung vom 20. Januar 2003 di e Annel dung wegen
mangel nder Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1

zur ickwi es. Aus dem oben beschri ebenen Verfahrensabl auf
ergi bt sich, daR die Beschwerdefihrerin zu dem Grund der
mangel nden Neuheit, der zu der Zuruckwei sung der

Annel dung gef dhrt hat, nicht nur sich au3ern konnte,
sondern, dal sie sich tatsachlich auch zwei mal geauliert
hat .

D e Kammer kann aulRerdem der Argunentation der
Beschwer def Ghrerin nicht folgen, wonach di e Gegenst ande
des Anspruchs 1 bzw. der Entgegenhal tung D1 nicht

gekl art werden konnten, bevor die Prufungsabteilung ihre
Ent schei dung traf, da weder in den Beschei den noch in
der Entschei dung der Prifungsabteilung ein

Kl ar hei t spr obl em angespr ochen wur de.
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Was das Fehl en einer "expliziten Warnung" vor einer

Zur uckwei sung der Annel dung in den Beschei den der

Praf ungsabteil ung betrifft, ist folgendes anzunerken:

In i hren beiden Bescheiden stellte die Prifungsabteil ung
kl ar und unm RBverstandlich dar, dalR sie den Gegenstand
des Anspruchs 1 fur nicht neu erachte. Dies ist nach
Ansi cht der Kammer eine "explizite Warnung" Uuber die
bevor st ehende Zur ickwei sung der Annel dung mangel s
Neuheit des CGegenstands des Anspruchs 1. Die Verwendung
besti mm er Ausdrucksfornen seitens der Prifungsabteil ung,
wie z. B. der von der Beschwerdefihrerin vorgeschl agene
Satz: "Mt der Zurickwei sung der Anmel dung ist zu
rechnen, falls ., sind imEPU nicht vorgesehen. Von

ei ner Verletzung des Vertrauensschutzes zum Nachteil der
der Beschwerdefuhrerin kann hier nicht die Rede sein, da
di ese von der Priafungsabteil ung w ederholt Uber einen
wesentlichen Mangel der Patentannel dung, der erkennbar
zu der Zuruckwei sung der Patentannel dung fihren nmufte,

inform ert wurde.

Di e Kammer kann daher in der Vorgehenswei se der

Pr uf ungsabt ei | ung kei nen Verstold gegen die Vorschrift
uber rechtliches Gehoér gemdalRR Artikel 113 (1) EPU

er kennen.

Was di e Begrindung der Entschei dung der

Praf ungsabteil ung betrifft, ist folgendes anzunerken:
GemiaR Regel 68 (2) EPU, erster Satz, sind alle
beschwer def ahi ge Ent schei dungen des Européi schen
Patentantes zu begrinden. Dies bedeutet allerdings nicht,
dalR all e vorgebrachten Argunente ausfihrlich erortert

wer den niissen. Die vorliegende Entscheidung der

Pr Gf ungsabt ei | ung enthéalt sowohl eine nachvoll zi ehbare
Argunent ati on, warum nach der Mei nung der
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Pr Gf ungsabt ei | ung dem Gegenst and des Anspruchs 1 die
Neuheit fehlt, als auch ei ne Ausei nandersetzung mt der
Argunent ati on der Beschwerdefidhrerin Uber das fur die
Ent schei dung der Prifungsabteil ung mal3gebl i che
Verhaltnis zwi schen "Di cke" und "Druck"”. Daher besteht
kei n Verstold gegen di e Begrundungspflicht nach

Regel 68 (2) EPU

Was di e behauptete Befangenheit des ersten Prifers
betrifft, ist fol gendes anzunerken:

Der Beschwerdef dhrerin war nach dem ersten Bescheid der
Pr uf ungsabt ei | ung bewul3t, dafll der erste Prufer der

Pruf ungsabt ei l ung der gl eiche Prufer war, welcher den
Recher chenbericht erstellt hatte. In keiner ihrer

Ei ngaben wahrend des Prufungsverfahrens aullerte die
Beschwer def Ghrerin i hre Besorgni s der Befangenheit des
ersten Prifers der Prifungsabteilung. Erst in ihrer
Beschwer debegr tndung erkl arte di e Beschwerdef Ghrerin

i hre Besorgnis der Befangenheit. Die Kanmer |&aRt in

anal oger Anwendung des in der Entscheidung G 5/91, siehe
Punkt 4, sechster Satz, der Entschei dungsgrinde,

auf gestellten Prinzips, wonach eine in der ersten

I nstanz erkl arte Abl ehnung wegen Besorgni s der

Bef angenheit ni cht bericksichtigt zu werden braucht,
wenn di e Erkl arung nicht sofort, nachdem den Beteiligten
der Abl ehnungsgrund bewul3t geworden ist, abgegeben wird,
di e von der Beschwerdefihrerin vorgebrachte

Bef angenhei t sant rag unber Gcksi chti gt.

D e Kammer ist daher der Auffassung, dal kein
wesent | icher Verfahrensmangel im Sinne von Regel 67,
erster Satz, vorliegt.
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D e Kammer sieht daher auch keine Veranl assung, die
M tglieder der Prifungsabteilung von der weiteren
Priafung der vorliegenden Annel dung auszuschl i el3en.

Aus diesem Gund wird der Antrag auf Rickzahl ung der
Beschwer degebihr zur ickgew esen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wird auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren

Pruf ung zur tckverw esen.

3. D e Riuckzahl ung der von der Annel derin gezahlten
wei t eren Recherchengebihren in Hohe von CHF 5350,- wird
gemaR Regel 46 (2) EPU angeordnet.

4. Der Antrag auf Rickzahl ung der Beschwerdegebihr wird

zur ickgew esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

G Nachti gal | A. Burkhart
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