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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

VI.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, zur Post gegeben am 29. Juni 2017,
den Einspruch gegen das europaische Patent Nr. 2 587
927 nach Artikel 101 (2) EPU zuriickzuweisen.

Der Einspruch gegen das Patent war auf die Griinde
Artikel 100 (a) 1.V.m. den Artikel 56 EPU und Artikel
100 (b) EPU gestitzt. Die Einspruchsabteilung war der
Auffassung, dass keiner dieser Einspruchsgrinde der

Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht.

In ihrer Entscheidung hat die Einspruchsabteilung unter
anderem die folgenden Entgegenhaltungen zitiert:

D2 Us 2010 / 0 081 366 Al

D10 Us 5 080 631 A

D11 UsS 4 131 973

Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende als
Beschwerdefihrerin am 21. August 2017 Beschwerde
eingelegt und am selben Tag die Beschwerdegebiihr
entrichtet. Die Beschwerdebegrindung wurde am

9. November 2017 eingereicht.

In einem Bescheid vom 19. Januar 2021 gemaBl Artikel
15(1) VOBK teilte die Kammer den Parteien ihre
vorlaufige Auffassung nach erfolgter Ladung zur
mindlichen Verhandlung mit. Die mindliche Verhandlung
fand am 27. Januar 2021 in Anwesenheit aller am

Beschwerdeverfahren beteiligten Parteien statt.

Die Beschwerdefiihrerin Einsprechende beantragt die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des Patents.



VII.

VIIT.
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Die Patentinhaberin als Beschwerdegegnerin beantragt
die Zurickweisung des Beschwerde, hilfsweise die
Zurickverweisung der Sache an die Vorinstanz zur
weiteren Verhandlung der Sache im Rahmen eines der
Hilfsantrdage 1 - 9, alle eingereicht mit Schreiben vom
9. Marz 2018, weiter hilfsweise Verhandlung zur Sache
mit dem Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents im

Umfang eines der Hilfsantrage 1 - 9.

Die flir diese Entscheidung relevanten unabhdngigen

Anspriuche der Antrage haben den folgenden Wortlaut:

Hauptantrag (Patent wie erteilt)

"1l. Vorrichtung (10), ausgebildet und eingerichtet zum
vollstandigen L&sen zumindest eines Teils des
Brustknorpels (14) von einer vom Brustfleisch befreiten
Gefligelkarkasse (13), umfassend einen zumindest einen
Stitzkdrper (12) zum Aufnehmen und Fixieren der
Gefligelkarkasse (13) aufweisenden Transportfdrderer
(11) zum Fo6rdern der Gefliigelkarkasse (13) in eine
Transportrichtung T, ein Schneidmittel (17) zum Trennen
des Brustknorpels (14) oder Teilen davon von der
Gefligelkarkasse (13) und eine Steuereinrichtung zum
Steuern des Schneidmittels (17),

wobeil der Transportforderer (11) mit dem oder jedem
Stitzkdrper (12) derart ausgerichtet und angetrieben
ist, dass eine auf dem Stitzkdrper (12) anzuordnende
Gefligelkarkasse (13) mit ihrer Verbindungslinie
zwischen dem Brustbein (16) und dem Brustknorpel (14)
parallel zu der Transportrichtung T orientiert ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Schneidmittel (17) ein
Doppelmesser (18) umfasst, das zum Langseinschneiden
der Geflligelkarkasse (13) zumindest entlang eines

Teilabschnitts beidseits des Brustknorpels (14) und/
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oder beidseits des Brustbeins (16) ausgebildet und
eingerichtet ist, und das Schneidmittel (17) ein dem
Doppelmesser (18) nachgeordnetes Trennelement (27)
umfasst, das zum Querschneiden eines
Verbindungsbereiches (19) zwischen dem Brustknorpel
(14) und dem Brustbein (16) unter vollstadndiger
Ablosung des Brustknorpels (14) wvon der
Gefligelkarkasse (13) ausgebildet und eingerichtet

ist."

"13. Verfahren zum vollstandigen L&sen zumindest eines
Teils des Brustknorpels (14) von einer vom Brustfleisch
befreiten Gefligelkarkasse (13) umfassend die Schritte:
Transportieren der Gefligelkarkasse (13) in eine
Transportrichtung T mittels eines mindestens einen
Stitzkdrper (12) zum Aufnehmen und Fixieren der
Gefligelkarkasse (13) aufweisenden Transportfdrderers
(11), derart, dass eine Verbindungslinie zwischen dem
Brustbein (16) und dem Brustknorpel (14) der
Gefliugelkarkasse (13) parallel zu der Transportrichtung
T orientiert ist,

Langseinschneiden der Gefligelkarkasse (13) zumindest
entlang eines Teilabschnitts beidseits des
Brustknorpels (14) und/oder beidseits des Brustbeins
(16) mittels eines Doppelmessers (18), und
anschlieRBendes Querschneiden eines Verbindungsbereiches
(19) zwischen dem Brustknorpel (14) und dem Brustbein
(16) unter vollstadndiger Abldsung des Brustknorpels

(14) von der Gefligelkarkasse (13) mittels eines

Trennelementes (27)."
Hilfsantrag 0
Anspruch 1 ist wie im Hauptantrag, wobei der Anspruch

die folgenden Anderungen aufweist (von der Kammer mit

Durchstreichung hervorgehoben) :
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"...dass das Schneidmittel (17) ein Doppelmesser (18)
umfasst, das zum Langseinschneiden der Gefligelkarkasse
(13) zumindest entlang eines Teilabschnitts beidseits
des Brustknorpels (14) unditfeder beidseitsdes
Brustbeins—16)+ ausgebildet und eingerichtet ist,..."

Hilfsantrag 0'

Anspruch 1 ist wie im Hilfsantrag 3, wobei der Anspruch
die folgenden Anderungen aufweist (von der Kammer mit
Durchstreichung hervorgehoben) :

"...dass das Schneidmittel (17) ein Doppelmesser (18)
umfasst, das zum Langseinschneiden der Gefligelkarkasse

(13) zumindest entlang eines Teilabschnitts beidseits

des Brustknorpels (14) undtfeoder beidseitsdes
Brustbeins—16)+ ausgebildet und eingerichtet ist,..."

Hilfsantrdge 1 und 4

Anspruch 1 ist wie im Hauptantrag, unter Hinzufigung
des Merkmals "und das Doppelmesser (18) aus einer
Warteposition in eine Schneidposition und zurick

bewegbar ist" am Ende des Kennzeichens.

Hilfsantrdge 2 und 5

Anspruch 1 ist wie im Hilfsantrag 1, unter Hinzufigung
des Merkmals "und das Doppelmesser (18) zumindest zweil
voneinander beabstandete Einzelmesser (20) umfasst,
wobei die Einzelmesser (20) zumindest im Wesentlichen
parallel zueinander ausgerichtet sind" am Ende des

Kennzeichens.
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Hilfsantrdge 3 und 8

Anspruch 1 ist wie im Hauptantrag, unter Hinzufigung
der Merkmale "das Trennelement (27) aus einer
Warteposition in eine Trennposition und zurick bewegbar
derart bewegbar angeordnet ist, dass das Trennelement
(27) beim Bewegen aus der Warteposition in die
Trennposition eine in die Transportrichtung T
gerichtete Bewegungsrichtung aufweist, die um einen
Winkel o gegeniiber einer Senkrechten zu der
Transportrichtung T geneigt ist" am Ende des

Kennzeichens.

Hilfsantrag 6

Anspruch 1 ist wie Anspruch 13 im Hauptantrag, unter
Hinzufigung des Merkmals "und das Doppelmesser (18) aus
einer Warteposition in eine Schneidposition und zurick
bewegbar ist" vor dem Merkmal "und anschlieBendes
Querschneiden eines Verbindungsbereiches (19) zwischen
dem Brustknorpel (14) und dem Brustbein (16) unter
vollstandiger Ablosung des Brustknorpels (14) von der
Gefligelkarkasse (13) mittels eines Trennelementes
(27)."

Hilfsantrag 7

Anspruch 1 ist wie im Hilfsantrag 6, wobei der Anspruch
die folgende Anderung aufweist (von der Kammer mit
Unterstreichung hervorgehoben) :

"...wobei das Doppelmesser (18) aus einer Warteposition
in eine Schneidposition und zurick bewegbar angeordnet

ist, und zumindest zweili voneinander beabstandete

Einzelmesser (20) umfasst, wobei die Einzelmesser (20)

zumindest im Wesentlichen parallel zueinander

ausgerichtet sind und anschlieBendes..."”
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Hilfsantrag 9

Anspruch 1 ist wie Anspruch 13 im Hauptantrag, unter
Hinzufigung der Merkmale "wobei das Quereinschneiden
des Verbindungsbereichs (19) zwischen dem Brustknorpel
(14) und dem Brustbein (16) in die Transportrichtung T
gerichtet und um einen Winkel o gegeniiber einer
Senkrechten zu der Transportrichtung T geneigt

ausgefihrt wird" am Ende des Anspruchs.

Die Beschwerdefiilhrerin Einsprechende hat zu den
entscheidungserheblichen Punkten Folgendes
vorgetragen:

Die in Anspruch 1 des Hauptantrags beanspruchte
Erfindung sei nicht so deutlich und wvollstandig
offenbart, dass ein Fachmann sie ausfihren koénne. Die
Hilfsantradge 0, 0', 3, 8 und 9 seien nicht zum
Beschwerdeverfahren zuzulassen. Zudem beruhe der
Gegenstand von Anspruch 1 aller Antrage ausgehend von

D2 nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Die Beschwerdegegnerin Patentinhaberin hat zu den
entscheidungserheblichen Punkten Folgendes

vorgetragen:

Die in Anspruch 1 des Hauptantrags beanspruchte
Erfindung sei so deutlich und vollstandig offenbart,
dass ein Fachmann sie ausfihren kénne. Die Hilfsantrage
0O, 0', 3, 8 und 9 seien zum Beschwerdeverfahren
zuzulassen. Die Angelegenheit solle an die Vorinstanz
zur weiteren Verhandlung der Sache im Rahmen eines der
Hilfsantrdage 1 - 9 zurickverwiesen werden. Zudem beruhe
der Gegenstand von Anspruch 1 aller Antrage auf

erfinderischer Tatigkeit.
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Entscheidungsgrunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
vollstandigen Losen zumindest eines Teils des
Brustknorpels von einer Gefligelkarkasse durch ein
Schneidmittel, wobei das Schneidmittel ein Doppelmesser
zum Langseinschneiden der Gefligelkarkasse zumindest
entlang eines Teilabschnitts beidseits des
Brustknorpels und/oder beidseits des Brustbeins und ein
nachgeordnetes Trennelement zum Querschneiden eines
Verbindungsbereiches zwischen dem Brustknorpel und dem
Brustbein umfasst. Dadurch wird ein zuverldssiges und
prazises Abtrennen des Brustknorpels von der
Gefligelkarkasse gewdhrleistet (Absatz 6 der
Patentschrift). AuBerdem wird ein Verfahren zum
vollstandigen Losen zumindest eines Teils des

Brustknorpels von einer Gefligelkarkasse beansprucht.

3. Auslegung

Fir die nachfolgende Diskussion der ausreichenden
Offenbarung der Erfindung und der erfinderischen
Tatigkeit ist es unerlasslich, zunachst die Bedeutung
der Begriffe "Brustknorpel" und "Brustbein" in Anspruch

1 zu kléaren.

3.1 Die Beschwerdegegnerin Patentinhaberin vertritt unter
Verweis auf Absatz 0002 der Patentschrift die Ansicht,
dass der Brustknorpel ein Bestandteil des Brustbeins
sei, namlich dessen noch nicht verkndcherter Fortsatz.
Deswegen sei das Merkmal "Langseinschneiden ... entlang

eines Teilabschnitts ... oder beidseits des Brustbeins"
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in Anspruch 1 des Hauptantrags nicht auf den
verkndcherten Abschnitt beschrankt, sondern schliefe

immer auch den Brustknorpel mit ein.

Die Kammer hat keinen Zweifel daran, dass der Begriff
Sternum als Oberbegriff fir die Gesamtheit wvon
Brustknorpel und Brustbein gebraucht wird, und dass der
Brustknorpel eines Gefligels - wie z.B. eines Huhnes -
Uber dessen Lebenszeit hinweg verkndchert, so dass der
Brustknorpel den noch nicht verkndcherten Fortsatz des
Brustbeins bildet.

Ungeachtet dieser biologischen Tatsachen werden der
Brustknorpel und das Brustbein in Anspruch 1 des
Hauptantrags als zweil voneinander getrennte Objekte
definiert. Das Merkmal "Querschneiden eines
Verbindungsbereiches (19) zwischen dem Brustknorpel
(14) und dem Brustbein (16)" im Kennzeichen des
Anspruchs legt namlich bei einer zum Verstandnis
bereiten Leseweise fest, dass der Brustknorpel als
erstes Objekt Uber den Verbindungsbereich mit dem
Brustbein, das ein zweites Objekt bildet, verbunden
ist. Ware der Brustknorpel dagegen als spezifischer
Begriff anzusehen, der von dem potentiell allgemeineren
Begriff Brustbein umfasst ware, kdénnte der Brustknorpel
nicht idber den Verbindungsbereich mit einem Brustbein
verbunden sein. Folglich werden die Begriffe Brustbein
und Brustknorpel in Anspruch 1 im Gegensatz zur
Sichtweise der Beschwerdegegnerin als Alternativen

gebraucht.

Aus der alternativen Bedeutung von Brustbein und
Brustknorpel folgt unmittelbar, dass die "oder"-
Variante des weiteren Merkmals "Ladngseinschneiden der
Gefligelkarkasse (13) zumindest entlang eines

Teilabschnitts beidseits des Brustknorpels (14) und/
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oder beidseits des Brustbeins (16)" dahingehend zu
verstehen ist, dass sie ein Langseinschneiden
ausschlieRlich beidseits des Brustbeins betrifft.
Dieses Langseinschneiden ist auf den verkndcherten
Bereich beschrédnkt und erstreckt sich gerade nicht auf
den daran angeschlossenen Brustknorpel Jjenseits des
Verbindungsbereichs. Anders gesagt schlielt das
Langseinschneiden beidseits des Brustbeins in der
"oder"-Variante von Anspruch 1 wegen der "und/oder"-
Formulierung ein Langseinschneiden beidseits des

Brustknorpels aus.

Das Argument der Beschwerdegegnerin, wonach &adltere
Tiere infolge einer vollstandigen Verknocherung des
Brustknorpels nur noch ein Brustbein aufweisen, fiuhrt
zu keiner anderen Sichtweise. Selbst wenn dem Fachmann
diese biologischen Tatsache anhand seines Fachwissens
bekannt ist, gehdren dltere Tiere mit vollstandig
verkndchertem Brustbein gar nicht zum Anwendungsbereich
der Erfindung. Mangels verbleibendem Knorpel kann
namlich tUberhaupt kein Brustknorpel mehr von solchen

Geflugelkarkassen geldst werden.

Das weitere Argument, wonach der Ubergang von Brustbein
und Brustknorpel variabel sei, da er vom Alter, dem
Geschlecht und der Gefligelrasse abhange, lUberzeugt die
Kammer ebenfalls nicht. Ein Ubergang zwischen Brustbein
und Brustknorpel ist nédmlich bei diesen Tieren
unbestritten weiterhin vorhanden, unabhangig davon, wo
genau er liegt. Folglich findet bei all diesen
Gefligelkarkassen ein "Querschneiden eines
Verbindungsbereiches (19) zwischen dem Brustknorpel
(14) und dem Brustbein (16)" statt, so dass die obige
Auslegung von Brustbein und Brustknorpel als einander

ausschlieRBende Alternativen weiterhin anzuwenden ist.
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Daher gelangt die Kammer zu dem Ergebnis, dass der
Begriff Brustknochen in Anspruch 1 nach fachmannischem
Verstandnis ein anderes Teil der Gefligelkarkasse
betrifft, und nicht den ebenfalls dort genannten

Brustknorpel.

Hauptantrag - Ausreichende Offenbarung

Die Kammer ist wahrend der mindlichen Verhandlung zu
dem Ergebnis gelangt, die Erfindung sei hinreichend
offenbart. Da dieser Befund flr die Endentscheidung
nicht von Bedeutung ist, wird von einer Begrindung

abgesehen.

Hauptantrag - Erfinderische Tidtigkeit

Die angegriffene Entscheidung bejahte die erfinderische
Tatigkeit des Hauptantrags ausgehend vom Dokument D2,
siehe die Punkte 3.1 und 3.2 der Entscheidungsgriinde.
Die Beschwerdefilhrerin Einsprechende bestreitet diesen

Befund der Entscheidung.

Auch die Kammer halt die bereits in Absatz 0005 der
Patentschrift gewilirdigte D2 fir einen
erfolgversprechenden Ausgangspunkt. Im Hinblick auf
Anspruch 1 des Hauptantrags offenbart D2 in den Figuren
11 und 12 unbestritten eine Vorrichtung zum
vollstandigen Losen zumindest eines Teils des
Brustknorpels 18 von einer vom Brustfleisch befreiten
Geflligelkarkasse mittels eines einzigen Trennelements
19.

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags
unterscheidet sich von der Offenbarung der D2
unbestritten darin, dass das Schneidmittel ein

Doppelmesser umfasst, das zum Langseinschneiden der
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Gefliugelkarkasse zumindest entlang eines Teilabschnitts
beidseits des Brustknorpels und/oder beidseits des
Brustbeins ausgebildet und eingerichtet ist, und dass
das (bereits aus D2 bekannte) Trennelement zum
Querschneiden eines Verbindungsbereiches zwischen dem
Brustknorpel und dem Brustbein diesem Doppelmesser

nachgeordnet ist.

Die diesen Unterscheidungsmerkmalen zugrunde liegende
objektive technische Aufgabe besteht gemaB Absatz 0006
der Patentschrift darin, eine Vorrichtung zu schaffen,
die ein zuverladssiges und prazises Abtrennen des
Brustknorpels von der Gefligelkarkasse gewdhrleistet.
Mithin hédngt die Entscheidung zur erfinderischen
Tatigkeit davon ab, ob diese Unterscheidungsmerkmale
insbesondere in der Alternative "zum Langsschneiden
beidseits des Brustbeins" zur Losung dieser Aufgabe
beitragen, oder ob sie mangels Beitrag zur L&sung nach
standiger Rechtsprechung bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit nicht zu bericksichtigen sind
(RABK, 9. Auflage 2019, I.D.9.5).

Vor dem Hintergrund der Auslegung der Merkmale
"Brustknorpel" und "Brustbein" in Absatz 3 dieser
Entscheidung erfolgt der Langsschnitt in der
Alternative "zum Langsschneiden ... beidseits des
Brustbeins" ausschlieRlich beidseits des Brustbeins,
und damit nicht entlang des Brustknorpels. Der Schnitt
entlang des Brustbeins wirkt sich folglich nicht auf
den Brustknorpel aus. Daher kann die Kammer nicht
erkennen, wie der Brustknorpel durch einen solchen
Schnitt ganz oder teilweise von der Gefligelkarkasse
abgeldst werden kann. Stattdessen ist der Brustknorpel
nach einem solchen Schnitt weiterhin - Uber den
Verbindungsbereich zwischen Brustknorpel und Brustbein

und Uber die Karkassenhaut - mit der Gefligelkarkasse
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verbunden. Das wird durch die Patentschrift bestatigt,
die nur im Zusammenhang mit einem Langseinschneiden
beidseits des Brustknorpels ein Trennen des
Brustknorpels von der Karkasse thematisiert, siehe den
Absatz 0007.

Im Zusammenhang mit Hilfsantrag 1 hat die
Beschwerdegegnerin Patentinhaberin die Ansicht
vertreten, dass das in D2 offenbarte Trennelement
"knife 19" wegen seiner gewdlbten Form und wegen seiner
Drehbewegung wahrend des Schnitts nicht zum
Querschneiden des in Figur 1 der Patentschrift als
vertikale Linie dargestellten Verbindungsbereichs
zwischen dem Brustknorpel und dem Brustbein geeignet
sei. Insbesondere lasse die aus D2 bekannte Vorrichtung
im Gegensatz zur erfindungsgemalien Vorrichtung einen
Teil des Brustknorpels am Brustbein stehen. Aus Grunden
der Logik betrifft dieses Argument auch den breiter

formulierten Hauptantrag.

Die Kammer kann sich der Sichtweise der Patentinhaberin
nicht anschlieBen, da diese bei der Wirdigung der D2 in
Absatz 0005 der Patentschrift bereits festgestellt hat,
dass das Schneidmittel der D2 "zum Querschneiden eines
Verbindungsbereiches zwischen dem Brustknorpel und dem
Brustbein unter vollstadndiger Abldsung des
Brustknorpels von der Gefligelkarkasse ausgebildet und
eingerichtet ist" (Patentschrift, Spalte 2, Zeilen
35-39).

Ungeachtet dieser Aussage in der Patentschrift ist die
Kammer auch aus technischen Griinden von der Eignung des
in D2 offenbarten Schneidmittels "knife 19" zum
beanspruchten Querschneiden des Verbindungsbereichs
Uberzeugt. Das entsprechende Merkmal in Anspruch 1 des

Hauptantrags ist namlich mangels einer entsprechenden
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Formulierung im Anspruch nicht auf eine vertikale bzw.
lineare Schnittfihrung beschrankt. Daher umfasst es
auch den in D2 offenbarten kreisformig gewdlbten
Schnitt. Zudem ist das Merkmal auch nicht auf ein
Querschneiden zum restlosen Abtrennen des gesamten
Brustknorpels einer Gefligelkarkasse beschrankt. Das
hat die Beschwerdegegnerin Patentinhaberin in ihrer
Erwiderung auf die Beschwerdebegriindung bereits
anerkannt, wo sie zu folgendem Schluss gelangte: "Das

muss selbstverstandlich nicht der gesamte Brustknorpel

sein, wie der Fachmann ohne weiteres dem Anspruch 1 im
Merkmal 1-1 und im Gesamtkontext des Streitpatents
erkennt" (Brickenabsatz zwischen den Seiten 4 und 5 der
Erwiderung; Hervorhebung durch die Kammer). Ein Teil
des Brustknorpels wird unbestritten bereits in D2 beim

Querschneiden mit dem Messer "knife 19" abgetrennt.

Daher tragen die auf ein Doppelmesser gerichteten
Unterscheidungsmerkmale in der Alternative "zum
Langsschneiden ... beidseits des Brustbeins" nicht zur
Losung der objektiven technischen Aufgabe bei. Da die
Ubrigen Merkmale bereits aus D2 bekannt sind, siehe die
Wirdigung des Dokuments in Absatz 0005 der
Patentschrift, beruht der Gegenstand von Anspruch 1 des
Hauptantrags ausgehend von D2 nicht auf erfinderischer
Tatigkeit. Dieser Befund gilt fir den unabhangigen

Verfahrensanspruch 13 mutatis mutandis.

Hilfsantrdge - Zulassung zum Verfahren

Die Hilfsantrage 1-9 wurden bereits im Verfahren vor
der Einspruchsabteilung gestellt und mit der Erwiderung
der Patentinhaberin vom 9. Marz 2018 auf die
Beschwerdebegriindung erneut gestellt. Die
Beschwerdefilhrerin Einsprechende bestreitet die

Zulassung der Hilfsantrage 3, 8 und 9 mit dem Argument,
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dass die geanderten unabhdngigen Anspriiche in diesen
Antragen nicht gegeniber dem in hoherrangigen Antragen
beanspruchten Gegenstand konvergieren.

Allerdings betrifft die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern zur Nicht-Zulassung von nicht
konvergierenden Hilfsantragen hauptsadchlich Antrage,
die erst nach Beschwerdebegrindung bzw. Erwiderung
eingereicht wurden, und somit dem Ermessen der Kammer
nach Artikel 13 VOBK unterlagen, vgl. RdABK V.A.4.12.4
und die darin zitierten Entscheidungen. Diese
Rechtsprechung ist daher im vorliegenden Fall nicht
einschlagig und stellt kein Hindernis fir die Zulassung
der Hilfsantrage 3, 8 und 9 dar. Die Zulassung der
Hilfsantrdge 1, 2 und 4-7 wurde nicht gerigt, und die
Kammer sieht aufgrund der darin enthaltenen Anderungen,
die auf Kombinationen von erteilten Anspriichen
gerichtet sind, ebenfalls keinen Grund, der gegen die
Zulassung dieser Hilfsantrdge zum Beschwerdeverfahren

spricht.

Aus diesen Grinden entschied die Kammer, die
Hilfsantrdge 1-9 in das Verfahren zuzulassen (Artikel
12 (4) VOBK 2020).

Die Vorlage der Hilfsantrage 0 und 0' erfolgte erst in
der mindlichen Verhandlung vor der Kammer. Diese
verspatet vorgelegten Hilfsantrige stellen geandertes
Vorbringen dar, dessen Zulassung nach MaRgabe der
Erfordernisse des Artikels 13 VOBK 2020 erfolgt.

Der Artikel 13(2) VOBK 2020 legt fest, dass Anderungen
des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Ablauf
einer von der Kammer in einer Mitteilung nach Regel 100
Absatz 2 EPU bestimmten Frist oder, wenn eine solche
Mitteilung nicht ergeht, nach Zustellung der Ladung zur

mundlichen Verhandlung grundsatzlich unberiicksichtigt
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bleiben, es sei denn, der betreffende Beteiligte hat
stichhaltige Grinde dafir aufgezeigt, dass

auBergewdhnliche Umstédnde vorliegen.

Im vorliegenden Fall erging die Ladung zur mindlichen
Verhandlung vor der Kammer am 14. Mai 2020. Zwar teilte
die Kammer zusatzlich am 19. Januar 2021 den Parteien
in einer Mitteilung nach Artikel 15(1) und 17 (2) VOBK
2020 ihre vorlaufige und nicht-bindende Auffassung mit.
Ob Artikel 13(2) VOBK 2020 auf eine solche
Konstellation Anwendung findet (weil es sich um keine
Mitteilung nach Regel 100 Absatz 2 EPU handelte, da die
Parteien nicht unter Fristsetzung durch die Kammer dazu
aufgerufen wurden, eine Stellungnahme einzureichen),
oder nicht (weil dieser Fall in der zitierten
Vorschrift nicht geregelt ist), kann dahinstehen. In
jedem Falle ist namlich die Vorlage der Hilfsantrage 0
und 0' wahrend der miindlichen Verhandlung vor der
Kammer als Anderung des Beschwerdevorbringens eines
Beteiligten nach Zustellung der Ladung zur mindlichen
Verhandlung anzusehen, deren Zulassung einer

Rechtfertigung bedarf.

Die Beschwerdegegnerin Patentinhaberin hat in den
Hilfsantrdagen 0 und 0' jeweils die Alternative "zum
Langsschneiden ... und/oder beidseits des Brustbeins
(16)" aus den unabhangigen Anspriichen gestrichen. Sie
rechtfertigt die verspatete Vorlage dieser Hilfsantrage
mit dem Argument, dass der Fall fir sie mit dem
negativen Befund der Kammer zur erfinderischen
Tatigkeit eine iUberraschende Wendung genommen habe.
Zudem sei die Mitteilung der Kammer mit einer
entsprechenden vorlaufigen Einschatzung dieser Frage
erst eine Woche vor dem Termin der mindlichen Kammer
ergangen. AuBerdem widersprache die Kammer mit ihrer

Einschatzung zu den Begriffen Brustbein und
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Brustknorpel sowohl der wissenschaftlich-anatomischen
Sichtweise als auch der technischen Uberzeugung der
Patentinhaberin, wonach der Brustknorpel als ein Teil

des Brustbeins anzusehen sei.

Keines dieser Argumente uberzeugt die Kammer. Im
Hinblick auf die Auslegung der Begriffe Brustknorpel
und Brustbein ist ein eventueller Widerspruch zu einer
wissenschaftlich-anatomischen Sichtweise unerheblich,
da die Kammer der in Anspruch 1 enthaltenen Definition
dieser Begriffe folgt. Aus den in Absatz 3 dieser
Entscheidung genannten Grinden ergibt sich bei einer
zum Verstadndnis bereiten Leseweise dieses Anspruchs,
dass diese Begriffe wegen des ebenfalls beanspruchten
Verbindungsbereiches zwischen dem Brustknorpel und dem
Brustbein zweil einander ausschliellende Alternativen
betreffen. Die subjektive technische Uberzeugung der
Patentinhaberin, wonach der Brustknorpel als ein Teil
des Brustbeins anzusehen sei, hat die Kammer mangels
einer entsprechenden Formulierung in Anspruch 1 bereits
bei obiger Merkmalsauslegung nicht lberzeugt. Daher
kann sie auch bei der Frage der Zulassung der
Hilfsantrdage 0 und 0' zu keinem anderen Ergebnis

fuhren.

Die Kammer vermag auch keine Uberraschende Wendung des
Falles zu erkennen. In ihrer Einschédtzung, dass die auf
das Doppelmesser gerichteten Merkmale in der
Alternative "zum Langsschneiden ... beidseits des
Brustbeins" nicht zur Losung der objektiven technischen
Aufgabe beitragen, ist die Kammer namlich einem
Argument der Beschwerdefiihrerin gefolgt, das bereits
mit der Beschwerdebegrindung, und damit mehr als drei
Jahre vor der mundlichen Verhandlung vor der Kammer
vorgetragen wurde. Siehe dort insbesondere die Seite

14, wo auf das einschldgige Kapitel I.D.9.5 der
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Rechtsprechung verwiesen wird. Was auch immer der Grund
fir das Ausbleiben einer Reaktion der Patentinhaberin -
z.B. durch das rechtzeitige Stellen eines
entsprechenden Hilfsantrags - auf diesen Einwand der
Beschwerdefihrerin gewesen sein mag, ausreichend Zeit
dafir ware vorhanden gewesen. Die Tatsache, daB sich
die Kammer einem Argument der Einsprechenden
anschlieRt, ist insoweit weder Uberraschend noch
unvorhersehbar, sondern in der Natur der Sache eines
einer Entscheidungsinstanz aufgegebenen
Rechtsfindungsprozesses. Uberraschend widre vielmehr,
wenn die Kammer einem von der Einsprechenden
vorgebrachten Einwand mit einer anderen als von dieser
vorgetragenen Begrindung folgte, oder aber ihrerseits
einen neuen Einwand erhobe. Vorliegend war das nicht
der Fall.

Aus diesen Grinden ist die Kammer nicht davon
iberzeugt, dass Umstande vorliegen, mit welchen die
verspatete Vorlage der beiden Hilfsantrdge 0 und 0' zu
rechtfertigen ware. Somit entscheidet die Kammer, diese
Hilfsantrage nicht ins Verfahren zuzulassen, Artikel
13(2) VOBK 2020.

Zurlickverweisung

Die Patentinhaberin beantragt die Zurlckverweisung an
die Einspruchsabteilung fir eine Prifung der
Hilfsantrage 1-9. Anderenfalls verldre sie eine
Instanz. Zudem sei keine besondere Eile geboten, da
keine Verletzungsstreitigkeit anhédngig sei. Die

Einsprechende ist diesem Antrag entgegengetreten.

Die Beschwerdekammer wird gemdB Artikel 111 (1) EPU
entweder im Rahmen der Zustandigkeit des Organs tatig,

das die Entscheidung erlassen hat, oder sie verweist
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die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an dieses
Organ zurick. Es steht somit im Ermessen der Kammer,
unter Wirdigung aller Umstande des Einzelfalls dariber
zu befinden, ob eine Sache zuriickzuverweisen oder

sachlich zu entscheiden ist.

Im vorliegenden Fall betreffen die Hilfsantrdge 1-9
unbestritten Kombinationen von erteilten Ansprichen.
Zudem hat sich die Beschwerdefihrerin Einsprechende in
ihrer Beschwerdebegrindung ausfihrlich zu den
abhdngigen Patentanspriichen des Streitpatents geduBert
(Seiten 19-21). Die Beschwerdegegnerin Patentinhaberin
war somit vorbereitet, insbesondere die erfinderische
Téatigkeit dieser Anspriche zu diskutieren. Letztlich
besteht ein allgemeines Offentliches Interesse daran,
moéglichst schnell zu Rechtssicherheit in der Sache zu
gelangen. Eine Zurlckverweisung, die stets auch die
Mbglichkeit einer weiteren Beschwerde erdffnet, ist
diesem Interesse nicht dienlich und stets gegen das
Interesse der Parteien, ihre Argumente in zweil
Instanzen vorbringen zu kdnnen, abzuwadgen. Vorliegend
ist zu bericksichtigen, dal sich die Einsprechende dem
Antrag auf Zurickverweisung nicht angeschlossen hat und
das Patent bereits eine Prioritat aus dem Jahre 2010
aufweist. Beides sind nach Auffassung der Kammer
gewichtige Grinde, die gegen eine Zurickverweisung

sprechen.

Aus diesen Grinden entschied die Kammer in der
mundlichen Verhandlung, die Sache nicht, wie wvon der
Beschwerdegegnerin Patentinhaberin beantragt, an die
Einspruchsabteilung zurickzuverweisen, sondern selbst
die erfinderische Tatigkeit der Hilfsantradge zu prifen
und zu einer Endentscheidung in der Sache zu kommen,
Artikel 111(1) EPU.
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Hilfsantrdge 1-9 - Erfinderische T&tigkeit

Im Hinblick auf die Hilfsantrage 1, 4 und 6
unterscheidet sich der Gegenstand von Anspruch 1 jedes
der Hilfsantrdage 1 und 4 von der Offenbarung der D2
zusatzlich darin, dass das Doppelmesser aus einer
Warteposition in eine Schneidposition und zurick
bewegbar ist. Laut dem Streitpatent liegt diesem
Merkmal die technische Wirkung zugrunde, dass sich
Schnittbeginn und/oder Schnittende der Langsschnitte
mit dem Doppelmesser préadzise und exakt steuern lassen
(Absatz 0008) . Deswegen kann nach dem Aufgabe-Losungs-
Ansatz die objektive technische Aufgabe wie beim
Hauptantrag darin gesehen werden, eine Vorrichtung zu
schaffen, die ein zuverlassiges und prazises Abtrennen
des Brustknorpels von der Geflugelkarkasse
gewadhrleistet. In der Alternative "zum

Langsschneiden ... beidseits des Brustbeins" wvon
Anspruch 1 tragen die auf das Doppelmesser gerichteten
Unterscheidungsmerkmale aus den bereits im Zusammenhang
mit dem Hauptantrag genannten Grinden nicht zur Ldsung
der objektiven technischen Aufgabe bei. Daher sind sie
auch bei Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 1 und 4 nach
standiger Rechtsprechung bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit nicht zu bericksichtigen, so

dass dessen Gegenstand durch D2 nahegelegt wird.

Der unabhdngige Anspruch 1 gemdl Hilfsantrag 6 enthalt
gegenliber dem unabhangigen Verfahrensanspruch 13 des
Hauptantrags das zusédtzliche Merkmal "und das
Doppelmesser (18) aus einer Warteposition in eine
Schneidposition und zuriick bewegbar ist". Daher gelten
die obigen Uberlegungen zu den Hilfsantrigen 1 und 4
fiir den Hilfsantrag 6 mutatis mutandis. Mithin wird
auch der Gegenstand von Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 6

durch D2 nahegelegt.
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Im Hinblick auf die Hilfsantrage 2, 5 und 7 enthidlt
Anspruch 1 jedes der Hilfsantrdge 2 und 5 gegeniiber
Hilfsantrag 1 das zusatzliche Merkmal "das Doppelmesser
(18) zumindest zwei voneinander beabstandete
Einzelmesser (20) umfasst, wobei die Einzelmesser (20)
zumindest im Wesentlichen parallel zueinander
ausgerichtet sind". Da dieses Merkmal unbestritten auf
das Doppelmesser gerichtet ist, tragt es erneut in der
Alternative "zum Langsschneiden ... beidseits des
Brustbeins" von Anspruch 1 nicht zur Ld&sung der
objektiven technischen Aufgabe bei, so dass es bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht zu
bericksichtigen ist. Folglich wird auch der Gegenstand
von Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 2 und 5 durch D2
nahegelegt.

Der unabhangige Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 7 enthalt
gegenliber dem unabhangigen Verfahrensanspruch 1 gemal
Hilfsantrag 6 das zusatzliche Merkmal " [das
Doppelmesser] zumindest zwel voneinander beabstandete
Einzelmesser (20) umfasst, wobei die Einzelmesser (20)
zumindest im Wesentlichen parallel zueinander
ausgerichtet sind". Daher gelten die obigen
Uberlegungen zu den Hilfsantrdgen 2 und 5 fiur den
Hilfsantrag 7 mutatis mutandis. Mithin wird auch der
Gegenstand von Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 7 durch D2
nahegelegt.

Im Hinblick auf die Hilfsantrage 3, 8 und 9 enthidlt
Anspruch 1 jedes der Hilfsantrdge 3 und 8 gegeniber
Anspruch 1 gemal Hauptantrag das zusadtzliche Merkmal
"das Trennelement (27) aus einer Warteposition in eine
Trennposition und zurick bewegbar derart bewegbar
angeordnet ist, dass das Trennelement (27) beim Bewegen

aus der Warteposition in die Trennposition eine in die
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Transportrichtung T gerichtete Bewegungsrichtung
aufweist, die um einen Winkel o gegeniiber einer

Senkrechten zu der Transportrichtung T geneigt ist".

Die Parteien stimmen darin Uberein, dass das Dokument
D2 bereits eine Warteposition und eine Trennposition
des Messers "knife 19" offenbart, siehe die Figuren 10
und 11. Daher hangt die Entscheidung zur erfinderischen
Tatigkeit fir Anspruch 1 der Hilfsantrdage 3 und 8 vom
Merkmal "das Trennelement (27) beim Bewegen aus der
Warteposition in die Trennposition eine in die
Transportrichtung T gerichtete Bewegungsrichtung
aufweist, die um einen Winkel o gegeniiber einer

Senkrechten zu der Transportrichtung T geneigt ist" ab.

Im Hinblick auf dieses Merkmal vertritt die
Beschwerdegegnerin Patentinhaberin unter Verweis auf
die Figur 4 der Patentschrift die Auffassung, dass es
auf ein Trennelement mit gerader Form und linearer
Bewegungsrichtung gerichtet sei, da ein gebogenes
Messer wie in D2 keine lineare Bewegung ausfiihre, nicht
in einem Winkel gegenuber einer Senkrechten zur
Transportrichtung geneigt sei und auch nicht den

Brustknorpel vollstdndig vom Brustbein trennen kdnne.

Die Kammer sieht das anders, da der abhangige Anspruch
8 gemal Hilfsantrag 3 auf ein Trennelement gerichtet
ist, das schwenkbar um eine Drehachse angeordnet ist.
Die Beschreibung des Streitpatents fihrt dazu aus, dass
der dann beim Querschneiden des Verbindungsbereichs
zwischen dem Brustknorpel und dem Brustbein entstehende
Schnittverlauf im Wesentlichen kreisbogenférmig ist,
siehe Absatz 0020 der Patentschrift. Folglich ist
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 3 im Gegensatz zur
Sichtweise der Beschwerdegegnerin nicht auf die aus

Figur 4 der Patentschrift ableitbare lineare Bewegung
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des Trennelements beschrankt, sondern umfasst auch die
bereits in D2 offenbarte Drehbewegung. Das Trennelement
der D2 ist namlich um die in Figur 11 gezeigte
Drehachse "centre of rotation 22" drehbar, so dass auch
sein Schnittverlauf im Wesentlichen kreisbogenfdormig
ist, siehe dazu Absatz 0060 und die Schnittkante am
abgetrennten Brustknorpel 18 in Figur 12 der D2. Im
Hinblick auf das Argument einer vollstandigen Ablodsung
des Brustknorpels von der Gefligelkarkasse ist die
Kammer bereits in Absatz 5.4 der vorliegenden
Entscheidung zu dem Ergebnis gelangt, dass diese
Wirkung auch von der in den Figuren 10-12 der D2

offenbarten Vorrichtung erzielt wird.

Daher muss die Kammer nun prifen, ob Anspruch 1 gemal
Hilfsantrag 3 - sei es explizit oder implizit - auf ein
gerades, also nicht gebogenes Trennelement gerichtet
ist, und ob dieser eventuelle Unterschied die

erfinderische Tatigkeit begrinden kann.

Anspruch 1 enthalt kein explizites Merkmal, das auf
eine gerade, also nicht gebogene Form des Trennelements
gerichtet ist. Das in D2 offenbarte bogenfdrmige
Trennelement "knife 19" weist zudem beim Bewegen aus
der in Figur 10 gezeigten Warteposition in die in Figur
11 gezeigte Trennposition eine in die (horizontale)
Transportrichtung A gerichtete Bewegungsrichtung auf.
An der Schneide "cutting edge 20" lasst sich namlich
fir jeden Zeitpunkt wahrend der Drehbewegung des
Trennelements bzw. flr die zugehdrige Winkelstellung
des Trennelements eine Tangente konstruieren, die dem
Richtungsvektor der Schneide zu diesem Zeitpunkt bzw.
in dieser Winkelstellung entspricht. Dieser Vektor
besitzt in der zweidimensionalen Darstellung der
Figuren 10-12 jeweils eine positive, da nach oben

weisende vertikale und eine negative, da nach links
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weisende horizontale Komponente. In der Figur 11 der D2
werden die Gefligelkarkassen horizontal nach rechts
transportiert, wadhrend die horizontale Komponente der
Bewegungsrichtung entgegen dieser Transportrichtung
nach links gerichtet ist. Daher weist das Trennelement
19 der D2 beim Bewegen aus der Warteposition in die
Trennposition eine aus den beiden Komponenten
resultierende Bewegungsrichtung auf, die anspruchsgemal
um einen Winkel o gegeniber einer (vertikalen)
Senkrechten zu der Transportrichtung T geneigt ist, da
sie entgegen der Transportrichtung orientiert ist. Bei
dieser Sichtweise ware das zusadtzliche Merkmal in
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 3 bereits aus D2 bekannt,
so dass die Basis fir den Aufgabe-Losungs-Ansatz

unverandert ware.

Wirde man stattdessen das Teilmerkmal "in die
Transportrichtung gerichtete Bewegungsrichtung”" in dem
Sinne auslegen, dass die horizontale Komponente der
Bewegungsrichtung in dieselbe Richtung wie die
Transportrichtung der Gefligelkarkassen weisen muss,
wlirde sich der Gegenstand von Anspruch 1 gemal
Hilfsantrag 3 von der Offenbarung in Figur 11 der D2
darin unterscheiden, dass das Trennelement bei seiner
Drehbewegung im Gegenuhrzeigersinn eine entgegen der
horizontal nach rechts verlaufenden Transportrichtung
der Gefliugelkarkassen gerichtete Bewegungsrichtung nach
links aufweist. Dieses Unterscheidungsmerkmal hat die
Wirkung, dass eine prazise und exakte Schnittfihrung
unter vollstandiger Ablosung des Brustknorpels von der
Gefliugelkarkasse gewdhrleistet wird, siehe den letzten
Satz in Absatz 37 der Patentschrift.

Im Hinblick auf die vollstandige Ablosung des
Brustknorpels von der Gefligelkarkasse ist die Kammer

bereits in Absatz 5.4 der vorliegenden Entscheidung zu
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dem Ergebnis gelangt, dass diese Wirkung schon in D2
erzielt wird. Die objektive technische Aufgabe miusste
daher als Bereitstellung einer Alternative formuliert
werden. Aus Sicht der Kammer liegt es im Rahmen des
fachiiblichen Handelns, die Drehbewegung des
Trennelements im Uhrzeigersinn durchzufthren, anstatt

wie in D2 als Drehbewegung im Gegenuhrzeigersinn.

Selbst wenn man das zusadtzliche Merkmal in Anspruch 1
gemall Hilfsantrag 3 in dem Sinne auslegen wurde, dass
es implizit auf ein Trennelement mit gerader Form
gerichtet sei, da jeder Punkt des Trennelements zu
einem jeweiligen Zeitpunkt wahrend der Drehbewegung
bzw. in der zugehdrigen Winkelstellung dieselbe
Bewegungsrichtung aufweisen muss, wirde dieser
Unterschied gegeniiber D2 nicht auf erfinderischer
Téatigkeit beruhen. Da die Kammer bereits in Absatz 5.4
der vorliegenden Entscheidung zu dem Ergebnis gelangt
ist, dass die in D2 offenbarte Vorrichtung eine
vollstandige Abldsung des Brustknorpels von der
Gefllugelkarkasse erzielt, misste die objektive
technische Aufgabe erneut als Bereitstellung einer
Alternative formuliert werden. Aus Sicht der Kammer
liegt es im Rahmen des fachiiblichen Handelns, anstelle
des gebogenen Trennelements der D2 ein Trennelement mit
gerader Form vorzusehen. Umso mehr, da die D2 das
gebogene Trennelement im Zusammenhang mit einer
bevorzugten Ausfihrungsform offenbart (Absatz 0011),
und jegliche Form des Trennelements als geeignet
ansieht (Absatz 0010). Zudem sind dem Fachmann anhand
seines Fachwissens Trennelemente mit gerader Form
gelaufig, siehe das Messer 50 in Figur 2 der D10 oder

das Messer 68 in Figur 4 der DI11.

Folglich wird der Gegenstand von Anspruch 1 gemaB

Hilfsantrag 3 und 8 ausgehend von D2 nahegelegt.
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Der unabhdngige Anspruch 1 gemdl Hilfsantrag 9 enthalt
gegenliber dem unabhangigen Verfahrensanspruch 13 gemal
Hauptantrag das zusatzliche Merkmal "wobei das
Quereinschneiden des Verbindungsbereichs (19) zwischen
dem Brustknorpel (14) und dem Brustbein (16) in die
Transportrichtung T gerichtet und um einen Winkel «o
gegeniber einer Senkrechten zu der Transportrichtung T
geneigt ausgefiihrt wird". Daher gelten die obigen
Uberlegungen zu den Hilfsantrdgen 3 und 8 fiur den
Hilfsantrag 9 mutatis mutandis. Mithin wird auch der
Gegenstand von Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 9 ausgehend

von D2 nahegelegt.

Aus dem Vorstehenden folgt, dass der Gegenstand wvon
Anspruch 1 der Hilfsantrage 1-9 ausgehend von D2 nicht
auf erfinderischer Tatigkeit beruht, Artikel 56 EPU.

Weder der Hauptantrag, noch einer der Hilfsantrdge 1-9
ist gewdhrbar, da der Gegenstand von Anspruch 1 jedes
dieser Antrage nicht auf erfinderischer Tatigkeit
beruht, Artikel 56 EPU. Die Hilfsantrdge 1-9 wurden zum
Verfahren zugelassen, wahrend die Kammer die
Hilfsantrdage 0 und 0' nicht zum Verfahren zugelassen
hat.

Im Gegensatz zum Befund der angegriffenen Entscheidung
stellt die Kammer somit fest, dass unter
Beriicksichtigung der von der Patentinhaberin im
Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen das
europadische Patent und die Erfindung, die es zum
Gegenstand hat, den Erfordernissen dieses

Ubereinkommens nicht gentigen, Artikel 101 (3) b) EPU.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



