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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 37 390.2-55

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 28. Januar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck sowie der Richter
Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Ing. Mdller

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fir Klasse G 07 D des Deutschen Patent- und Marken-

amts vom 26. Oktober 2010 aufgehoben und das Patent erteilt:

Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung fir die Vereinzelung

von Blattgut

Anmeldetag:  31. Juli 2001.

Der Patenterteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprtiche 1 bis 2 und

Beschreibungsseiten 1 bis 3, Uberreicht in der mundlichen Ver-
handlung,

tibrige Beschreibung und

1 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 und 2, vom Anmeldetag.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prufungsstelle fur Klasse G 07 D - hat die
am 31. Juli 2001 von der G... & D... GmbH eingereichte Patentanmel

ung mit Beschluss vom 26. Oktober 2010 zuriickgewiesen, mit der Begrindung,
der Patentanspruchs 1 sei mangels Erfindungshdhe seines Gegenstandes nicht

gewahrbar.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.



Sie beantragt,

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse G 07 D des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 26. Oktober 2010 aufzuhe-
ben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu er-

teilen:

Patentansprtiche 1 bis 2 und

Beschreibungsseiten 1 bis 3, Uberreicht in der mundlichen Ver-
handlung,

Ubrige Beschreibung und

1 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 und 2, vom Anmeldetag.

Der geltende Patentanspruch 1, uberreicht in der mundlichen Verhandlung lautet

unter Einfligung einer Gliederung:

.,a Verfahren fur die Vereinzelung von Blattgut,

a; insbesondere von Wertpapieren wie Banknoten, Schecks
usw.,

b  fur den anschlielenden Transport zur Bearbeitung von ein-
zelnen Stucken des Blattguts,

gekennzeichnet durch,

c: eine Uberprifung der Einhaltung einer vorgegebenen Verein-
zelungsreihenfolge, bei der

c; am Ort der Vereinzelung Uberpruft wird, ob das jeweils nach-
ste zu vereinzelnde Stick Blattgut (BN;) vereinzelt wird, wo-
zu Uberprift wird,

d; ob das nachste zu vereinzelnde Stick Blattgut (BN;) zum
Zeitpunkt der Vereinzelung bewegt wird, und

d, dass bei der Feststellung eines Unterbleibens der Bewegung

des nachsten zu vereinzelnden Stiicks Blattgut (BN;)



c; die Vertauschung der Vereinzelungsreihenfolge festgestellt
wird,

cs falls die Vereinzelung eines anderen Stiicks Blattgut (BN
stattgefunden hat, wozu

e; Uberpruft wird, ob sich ein Stuck Blattgut im Transportsystem
befindet.”

Der geltende Patentanspruch 2, tberreicht in der miundlichen Verhandlung lautet

unter Einfiigung einer Gliederung:

,a Vorrichtung fur die Vereinzelung (10 bis 13) von Blatt-
gut (BN),

a; insbesondere von Wertpapieren wie Banknoten, Schecks
usw.,

b  fur den anschlielenden Transport zur Bearbeitung von ein-
zelnen Sticken des Blattguts (BN), mittels eines Transport-
systems (T)

dadurch gekennzeichnet, dass

¢’ ein Sensor (20; 30) im Bereich der Vorrichtung fir die Ver-
einzelung (10 bis 13) vorgesehen ist, welcher erfasst, ob das
nachste zu vereinzelnde Stick Blattgut (BN;) vereinzelt wird,
wozu

dy der Sensor (20; 30) die Bewegung des nachsten zu verein-
zelnden Sticks Blattguts (BN;) erfasst und

d, dass bei der Feststellung eines Unterbleibens der Bewegung
des néachsten zu vereinzelnden Stiicks Blattgut (BN;)

c3 die Vertauschung der Vereinzelungsreihenfolge festgestellt
wird,

c, falls die Vereinzelung eines anderen Sticks Blattgut (BN>)

stattgefunden hat, wozu Uberprift wird,



e, beispielsweise mittels einer Lichtschranke im Transportsys-
tem,

e; ob sich ein Stuck Blattgut im Transportsystem befindet.”

Aufgabe der vorliegenden Erfindung sei es, ein Verfahren und eine Vorrichtung fur
die Vereinzelung von Blattgut, insbesondere von Wertpapieren wie Banknoten,
Schecks usw., fur die anschlieBende Bearbeitung von einzelnen Sticken des
Blattguts anzugeben, bei denen Vertauschungen der Vereinzelungsreihenfolge er-

kannt werden konne. (Seite 2, 2. Absatz der geltenden Unterlagen).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulassig. Sie hat insoweit
Erfolg, als der Beschluss der Priufungsstelle fur Klasse G 07 D aufzuheben und

antragsgemal ein Patent zu erteilen war.

2. Als Fachmann legt der Senat einen Diplom-Ingenieur (FH) oder einen Techniker
der Fachrichtung Feinwerktechnik zugrunde, der Banknotenbearbeitungsmaschi-

nen konstruiert.

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, einschlieflich einer Re-

cherche nach 8 43 PatG, sind folgende Druckschriften genannt worden:

(1) DE 29 30 270 Al
(2) DE 43 18 220 C2
(3) EP 0543 559 Al
(4) DE 31 33 446 Al
(5) DE 23 18 443 A.



Aus den parallelen Verfahren vor dem USPTO sind noch folgende Druckschriften

relevant:

(6) US 5917 930 A
(7) US 5039077,

3. Der Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 ist aus den urspringlichen Pa-
tentansprichen 1 und 2 hervorgegangen, erganzt durch Ausfihrungen aus der
Beschreibung, Seite 5, Zeile 17 bis Seite 6, Zeile 10 der urspringlichen Unterla-

gen.

Der Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 2 ist aus den urspringlichen Patent-
anspriche 6 und 7 hervorgegangen, ebenfalls ergénzt durch Ausfuhrungen aus
der Beschreibung, Seite 5, Zeile 17 bis Seite 6, Zeile 10 der urspringlichen Unter-

lagen.

Die Anderung der Patentanspriiche bewegen sich somit im Rahmen der urspriing-
lichen Offenbarung und sind daher nicht zu beanstanden.

4. Auch unter Bericksichtigung des Umstands, dass die Merkmalsgruppe c;, C2, Cs,
c4 lediglich Teile der Aufgabenstellung wiederholt, gelangt der Senat zu der Uber-
zeugung, dass die jeweiligen Gegenstande der Patentanspriiche 1 sowie 2 neu
sind und sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben
(8 1 in Verbindung mit 88 3-4 PatG):



4.1 Der Inhalt der Entgegenhaltung 3 : EP 0 543 559 Al des Prufungsverfahrens,
die von der Prufungsstelle dem Zurtickweisungsbeschluss vom 26. Oktober 2010
zugrunde gelegt worden ist, geht nicht Uber Folgendes hinaus (Die folgenden An-
gaben nehmen Bezug auf die deutsche Ubersetzung der EP 0 543 559 A1, die un-
ter der Patentnummer DE 692 01 855 T2 ver6ffentlicht wurde): ein

a Verfahren fir die Vereinzelung von Blattgut (Ausgabe von Ku-

verts),

a

(Banknoten und Schecks sind als Inhalt der zunachst leer aus-
gegebenen Kuverts genannt: Seite 1, Absatz 2; Seite 8, Ab-
satz 3),

b fur den anschlieRenden Transport zur Bearbeitung von einzel-
nen Sticken des Blattguts (Seite 8, Absatz 3: Entnahme und

Beflllung durch Kunden).

Dabei ist keine bestimmte Reihefolge bei Vereinzelung der auszugebenden Ku-
verts erforderlich, vielmehr wird tGberprift, ob ein Kuvert entnommen wird und ob

ein Mehrfachabzug stattgefunden hat.

Es kann nicht erkannt werden,

d; ob das néachste zu vereinzelnde Stlck Blattgut zum Zeitpunkt

der Vereinzelung bewegt wird

sondern lediglich, ob Uberhaupt ein Stlick Blattgut bewegt wurde (Seite 10, 2. Ab-
satz). Die Schlussfolgerung gemafd Merkmal d; ist daher allenfalls implizit mdglich,
namlich in dem Sinn, dass fur den Fall, dass kein Stick Blattgut bewegt wurde,

auch das néachste nicht bewegt wurde.



Zwar nimmt die Aussage auf Seite 10, 2. Absatz: “Sobald der Kunde das Ku-
vert 18" entfernt hat, wird die Sichtlinie 80 frei“ das Merkmal e; dem Wortlaut nach

vorweg, wonach

e; Uberprift wird, ob sich ein Stick Blattgut im Transportsystem
befindet,

jedoch nur fur sich isoliert, nicht aber im Zusammenhang mit den Merkmalen cs,
C4, da aus dieser Feststellung nicht geschlossen werden kann, dass die Vereinze-

lungsreihenfolge nicht eingehalten wurde.

Aus der US 5039 077 A, die der Anmelderin im parallelen Verfahren vor dem
USPTO entgegengehalten wurde, ist Folgendes bekannt: ein

a Verfahren fur die Vereinzelung von Blattgut 2,
b fir die anschlieRende Bearbeitung (bedrucken) von einzelnen
Stucken des Blattguts (Spalte 2, Zeilen 26 bis 30),

wobei folgende MaRRnahmen vorgesehen sind:

c1 eine Uberpriifung der Einhaltung einer vorgegebenen Verein-
zelungsreihenfolge (Spalte 2, Zeilen 53 bis 57), bei der

c; am Ort der Vereinzelung Uberprift wird, ob das jeweils nachs-
te zu vereinzelnde Stlck Blattgut 2 vereinzelt wird (Spalte 1,
Zeilen 61 bis 63; Spalte 2, Zeilen 5 bis 9; 17 bis 20; 33 bis 38).



Funktionell sind auch die Merkmale c3, ¢4 sowie e durch die US 5 039 077 A vor-

weggenommen, wonach

cs3 die Vertauschung der Vereinzelungsreihenfolge festgestellt
wird, (Spalte 2, Zeilen 33 bis 35), also in irgendeiner Form

e Uberprift wird, ob sich ein Stick Blattgut im Transportsystem
befindet.

Dies impliziert, dass

c, die Vereinzelung eines anderen Stick Blattguts (aus einem

anderen Fach) stattgefunden hat.

Es wird jedoch nicht Gberpruft,

d; ob das nachste zu vereinzelnde Stiick Blattgut (BN1) zum Zeit-

punkt der Vereinzelung bewegt wird,

vielmehr wird auch hier lediglich erkannt, ob irgendein Stiick Blattgut (aus dem
entsprechenden Fach) bewegt wurde. Die Feststellung gemaR Merkmal d; ist da-
her allenfalls implizit moglich, namlich in dem Sinn, dass fur den Fall, dass kein
Stiuck Blattgut bewegt wurde, auch das nachste nicht bewegt wurde.

Die Gegenstande der weiteren im Verfahren bertcksichtigten Druckschriften lie-
gen weiter von der Erfindung ab, so dass das Verfahren gemal Patentanspruch 1
neu ist. Gleiches gilt auch fir die Vorrichtung geman Patentanspruch 2.

4.2 Aus den Untersuchungen zur Neuheit ergibt sich, dass das Verfahren geman
US 5039 077 A als der Stand der Technik anzusehen ist, das der Erfindung am
nachsten kommt, wobei der Senat das Merkmal a; bewusst aul3er Acht lasst, da

es ein fakultatives ist.
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Dabei ist aber fir jede voneinander zu unterscheidende Sorte von Blattgttern ein
separates Abzugsfach vorgesehen (Spalte 2, 67 bis Spalte 3, Zeile 2). Vor der
Vereinzelung wird untersucht, ob das nachste zu vereinzelnde Stiick Blattgut kor-
rekt liegt (Spalte 3, Zeilen 3 bis 9). Damit sind zwar Sensoren erwahnt, die an den
Abzugsfachern Uberwachen, ob das unterste Stlck Blattgut vereinzelt werden soll
(Spalte 3, Zeilen 3 bis 9; 34 bis 38), es ist aber nicht angegeben, dass dabei die

Bewegung eines Stiick Blattguts zum Zeitpunkt der Vereinzelung erfasst wirde.

Somit unterscheidet sich das Verfahren gemald Patentanspruch 1 von dem aus
der US 5 039 077 A Bekannten zumindest dadurch, dass tberpruft wird,

d; ob das nachste zu vereinzelnde Stiick Blattgut (BN1) zum Zeit-

punkt der Vereinzelung bewegt wird.

Ein weiterer Unterschied ergibt sich in der logischen Verknipfung dieses Verfah-
rensschritts in Abhangigkeit vom Ergebnis der Uberprifung gemaR Merkmal d;

derart,

d, dass bei der Feststellung eines Unterbleibens der Bewegung
des nachsten zu vereinzelnden Stiicks Blattgut (BN;)

c; die Vertauschung der Vereinzelungsreihenfolge festgestellt
wird,

c, falls die Vereinzelung eines anderen Stiucks Blattgut (BN>)
stattgefunden hat, wozu

e; Uberprift wird, ob sich ein Stick Blattgut im Transportsystem
befindet.
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Der Fachmann hat nach Einschatzung des Senats ausgehend von der
US 5039 077 A keinen Anlass, zusatzlich zu den bereits dort getroffenen Mal3-
nahmen die Bewegung des untersten als dem nachsten zu vereinzelnden Stiicks
Blattgut zu Uberprifen, da gemald dem dortigen Verfahren die Blatter, die in den
verschiedenen Abzugsfachern liegen, jeweils identisch sind, so dass es bedeu-
tungslos bliebe, wenn statt des untersten, ein beliebiges anderes aus demselben
Abzugsfach vereinzelt wirde. Die zu Uberpriufende Reihenfolge bezieht sich dem-
nach auch nur darauf, dass das jeweils nachste Blatt aus dem richtigen Abzugs-

fach entnommen wird und dort auch das richtige Blatt liegt.

Auch die EP 0 543 559 Al gibt dem Fachmann keinerlei Anregung die Bewegung
des nachsten zu vereinzelnde Stick Blattgut (BN;) zum Zeitpunkt der Vereinze-
lung zu Uberprifen, da hier eine Vertauschung der Vereinzelungsreihenfolge aus
dem einzigen Abzugsfach ohnehin belanglos wére, so dass eine gesonderte Mal3-
nahme um sicherzustellen, dass ein ganz bestimmtes Stlick Blattgut als nachstes

vereinzelt wird, Uberfliissig ware.

Auch die weiteren von der Prifungsstelle G 07 D des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes genannten Druckschriften regen den Fachmann nicht dazu an, die Ein-
haltung der Vereinzelungsreihenfolge dadurch zu Uberprifen, dass die beiden Be-
dingungen,

ob das néchste zu vereinzelnde Stiick Blattgut (BN;) zum Zeitpunkt der Vereinze-
lung bewegt wird und ob sich ein Stlick Blattgut im Transportsystem befindet, lo-
gisch miteinander zu verknipfen, da sie sich Uberhaupt nicht mit der Problematik
der Vereinzelungsreihenfolge befassen, sondern die Vermeidung eines Fehl-, oder
Doppel- bzw. Mehrfacheinzugs (DE 29 30 270 A1, DE 31 33 446 A1,
DE 23 18 443 A) oder die Formaterkennung (DE 43 18 220 C2) thematisieren.
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Die US 5917 930 A, die der Anmelderin vom USPTO genannt wurde, belegt ledig-
lich den Stand des Technik bei Verfahren und Vorrichtungen fur die Vereinzelung
von Wertpapieren wie Banknoten, Schecks, den die Anmelderin in der Beschrei-

bungseinleitung als bekannt vorausgesetzt hat.

Somit ergibt sich das Verfahren gemaf} Patentanspruch 1 nicht in naheliegender

Weise aus dem Stand der Technik.

Das Gleiche gilt auch fur die Vorrichtung gemaf Patentanspruch 2, in dem Uber
die mit dem Patentanspruch 1 Ubereinstimmenden Verfahrensmerkmale hinaus
auch noch der Sensor fur die Erfassung der Bewegung des Blattguts genannt ist
und, wenn auch nur fakultativ, die Lichtschranke, durch die Uberprift wird, ob sich

ein Stiick Blattgut im Transportsystem befindet.

5. Da der auf das Verfahren gerichtete Patentanspruch 1 auf ein allgemeineres
Prinzip zielt, das Uber die Arbeitsweise der Vorrichtung gemafd Patentanspruch 2
hinausgeht, so dass die Vorrichtung nur ein Mittel ist, wie nach dem Verfahren bei-
spielsweise gearbeitet werden kann, sind Vorrichtungs- und Verfahrensanspruch,
da ihnen ein unterschiedlicher Schutzbereich zukommt, nebeneinander gewéahr-

bar.

Es ist insbesondere nicht auszuschlieRen, dass bei Beriicksichtigung der weiteren
technischen Entwicklung, das im Patentanspruch 1 genannte Verfahren auch mit
anderen Mitteln durchgeftuihrt werden kann, als mit dem im Vorrichtungsan-
spruch 2 genannten Sensor fir die Erfassung der Bewegung des als nachsten zu
vereinzelnden Stiicks Blattgut und der Lichtschranke fir die Uberprifung, ob sich

ein Stlck Blattgut im Transportsystem befindet.

Daher hat der Senat keinen Anlass das Rechtsschutzbedtirfnis der Anmelderin auf
die erfolgte Nebenordnung eines Verfahrensanspruchs 1 zum Vorrichtungsan-

spruch 2 zu verneinen.
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6. Da auch die Ubrigen Unterlagen den an sie zu stellenden Anforderungen gentu-
gen, war der Beschwerde stattzugeben und das Patent antragsgemal zu erteilen.

Dr. Hartung Kirschneck Dr. Scholz J. Maller

Pl



