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Entscheidung der Prufungsabteilung
020 des Europaischen Patentamts vom
5.Juni 1987, mit der die europaische
Patentanmeldung Nr. 84 810 464.2 auf-
grund des Artikels 97 (1) EPU zurick-
gewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

1

I. Die am 24. September 1984 mit schweizerischer Prioritat
voﬁ”29; November 1983 eingereichte europaische Patentan-
méldung 84 810 464.2 (Publikations-Nr. 152 721) wurde von
der Prﬁfﬁngsabteiiung 020 am 5. Juni 1987 zurﬁckgewieéen.
"Die Zuruckweisung erfolgte auf der Grundlage von zwei '

Anspritichen, deren erster, wie folgt, lautete:

"GénuBmittél'in Form einer Waffel mit mehreren Waffel-
‘bléttern'(l, 2, 3) und dazwischeniiegender Crémeschidht
(4, S) sowie mit einer aufSien auf einem Waffelblatt (3)
" aufgebrachten weiteren Crémeschicht (6) und éinem‘finger—‘
kﬁppengroBen Stiuck waffel (7a, 7b)} das nur einen Teil der

- Oberflache der weiteren ‘Crémeschicht bedeckt."

| II. - Die Zurﬁckweisung erfolgte mit der Begriindung, der An-
spruchsgegenstand sei wohl neu, beruhe aber im Hinblick

auf
(2) FR-A-978 296

ﬁicht auf erfinderischer Tatigkeit. Die Aufgabe habe darin
bestanden, ein mit bei Korpertemperatur schmelzender Masse
~ lilberzogenes GenuBmittel so abzuwandeln, daB beim Verzehr
die Finger des Verbrauchers nicht beschmutzt werden. Die
beanspruchte Lésung - Aufbringen eines (fingerkuppen-
groBen) Waffelstickes - sei durch Seite 1, linke Spalte,
Zeilen 25 bis 31, von (2) nahegelegt, wonach zum gleichen
Zweck eine dunne Waffelschicht auf Nougattdfelchen aufge-
bracht wird. Die Kennzeichnuhg des Waffelstiuckes als bloBv

fingerkuppengrof dndere hieran nichts. Der hierdurch be-
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wirkte geschmackliche Effekt sei nicht iberraschend, son-
dern eine Selbstverstandlichkeit. Es habe namlich auf der
Hand gelegen, zur Erzielung dieses Effektes die Ausdehnung

des Waffelblattes auf ein Minimum zu beschranken.

Gegen die genannte Entscheidung hat der Anmelder (Be-
schwerdefuhrer) am 1. August 1987 Beschwerde erhoben, und
zwar unter gleichzeitiger Bezahlung der vorgeschriebenen
Gebuhr, Vorlage eines neuen Anspruchs 1 und Einbeziehung
einer Begrindung in die Beschwerdeschrift. Anspruch 1
lJautet nunmehr:

"Genufmittel in Form einer Waffel mit mehreren Waffel-
blattern (1, 2, 3) und dazwischen liegender Crémeschicht
(4, 5) sowie mit einem auBen auf einem Waffelblatt (3)
aufgebrachten, bei Kérpertemperatur schmelzenden Uberzug
(6) und einem fingerkuppengroBen Stick Waffel (7a, 7b),
das nur einen Teil der Oberflache des Uberzugs (6)
bedeckt."

In der Begrundung fuhrt der Beschwerdefihrer im wesent-
lichen das Folgende aus: Seit langem seien einerseits
Waffeln mit mehreren Waffelblattern und dazwischenliegen-
den Crémeschichten und andererseits entsprechende Produkte
mit auBen auf einem Waffelblatt aufgebrachter Lasur be-
kannt. Der zweite Waffeltyp bringe geschmackliche Vor-
teile, weise jedoch den Nachteil auf, daB sich der Konsu-
ment beim Verzehr die Finger mit der schmelzenden Lasur
beschmiere. Seit langem habe ein Bedirfnis zur Lésung
dieses Dilemmas bestanden, ohne daB eine solche gefunden
worden sei. Die angefochtene Entscheidung gehe am Kern der
Erfindung vorbei, der darin bestehe, nur einen Teil des

Lasuruberzuges zu bedecken, wofir weder (2), noch dem
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sonstigén nachgeWiesenen Stand der Technik eine Anreguhg
zu entnehmen sei. SchlieBlich wird-auf_eine‘Reihe von
Beweisanzeicheh verwiesen, aus deren Vorhandensein auf das
Vorliegen erfinderischer Tatigkeit zu schlieBen sei.

Am 4. Februar 1988 hat der Berichterstatter mit dem Ver-
tfeter dés Béschwerdefﬁhrers déssen‘Antrag telefonisch B
diékutiert, mit'dem Ergebnis, daB dieser in bereinigter
Form nunmehr dahingeht, ein Patent auf Grund fdlgender
Unterlagen zu erteilen:. |

S t . .
- Anspruch 1 vom 1. August 1987;

- - Anspruch 2 vom 8. November 1986;

- . Beschreibung, Seiten i,~2 und 4, wie ursprunglich
eingeféicht, mit der MaBgabe, daB auf Seite 4 der
letzte Absatz zu streichen ist und im vorletzten
»Absatz, Zeile 2, das Wort "Kékse" durch ﬁWaffeln"

ersetzt wird;

- Beschreibung, Seite 3, vom 8. November 1986, mit der
MaBgabe, daB in Zeile 3 nach "3" ein Punkt gesetzt
wird und das folgende Wort "Auf" grof zu schreiben

Cist;

- ein Blatt Zeichnungen, wie ursprﬁnglich eingereicht.

. Entscheidungsgrinde

Die Beschreibung entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EPU; sie ist daher zuléssig.
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Die geltenden Anspruche rechtfertigen sich in formaler
Hinsicht auf Grund der folgenden Stellen der Erstunter-

lagen:

Anspruch 1 aus den urspringlichen Ansprichen 1 und 4 in
Verbindung mit den Zeichnungen sowie mit Seite 3, Absatze
1 und 2, der Beschreibung:;

Anspruch 2 aus beiden Figuren der Zeichnung.

Die Anspruiche genugen auch der Regel 29 EPU, da eine Auf-
teilung im Oberbegriff und Kennzeichen entsprechend R. 29
(1) a) und b) angesichts der Kombinationsnatur des An-

spruchsgegenstandes nicht zweckdienlich erscheint.

Genufmittel in Waffelform mit mehreren Waffelbladttern und
dazwischen liegenden Crémeschichten sind seit langem be-
kannt, und zwar sowohl in der Ausgestaltung mit zwei aufen
unuberzogenen Waffelblattern als auBersten Lagen, als auch
in abgewandelten Ausgestaltungen, bei denen z.B. auf eines
der auBeren Waffelblatter auBen ein bei Kérpertemperatur
schmelzender Uberzug (Lasur) aufgebracht ist. Angesichts
des hohen Bekanntheitsgrades dieses Standes der Technik
und seiner Unbestrittenheit eribrigt sich ein besonderer
Beleg hierfur. Die Ausgestaltung mit auBen einseitig auf-
gebrachter Lasur stellt nach Ansicht der Kammer den
nachstkommenden Stand der Technik dar, von dem im folgen-

den auszugehen ist.

Die Produkte nach dem genannten niachstkommenden Stand der
Technik weisen gegenuber denjenigen ohne Lasur geschmack-
liche Vorzige auf; sie haben jedoch den Nachteil, daB der
Konsument, wenn er sie wahrend des Verzehrs einige Zeit in
der Hand halt, durch das eintretende Schmelzen der Lasur

seine Finger beschmiert. Aufgabe der Streitanmeldung war
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es nun,'éin GénuBmittel anzugebeﬁ,:béi'dém sich die ge-

_schmackllchen Vorzuge der 1asuruberzogenen Waffeln mit

einem Verzehr ohne storendes Beschmleren der Flnger ver-
blnden lassen. o B ' .

>Anme1duhgsgéméB wird hierfir vorgeschlagen; die_Produkte
- zusatzlich mit einem ‘auf die Lasur aufgebrachten finger-
_kuppengroBen Stick wWaffel zu versehen, das nur elnen Te11

_der Lasuroberflache bedeckt. DaB hierdurch d1e oben defi-

nierte Aufgabe tatsédchlich gelost wird, llegt auf der

Hand; denn der Konsument wird;-wenn er das Produkt wahrend

des_Vérzehrs zwischen zwei Fingern halt, den auf der la-
surilberzogenen Seite'befindlichen Finger auf das aufge-

bfaChte waffelstiick legen, woran er ihn nicht beschmiert,

" wird zundchst "um den Finger herum" essen, und dabei in

"den Genuf3 der geschmacklicheh VorzﬁQe léSurﬁberZogehér

Produkte gelangen und wird zuletzt daSJenlge Stuck in den'

Mund stecken, das ihm bis dahin zum Halten diente..

Der_beénsﬁruéhte Lésungéﬁorséhlag11$€ keinem entgegenge?

‘;haltenen'deumeht zﬁ’ebtnehmén, somit neu. Da die Neuheit
"nicht bestrltten wurde,'erﬁbrigen sich nahere Ausfihrungen

hlerzu

' Zu untersuchen bleibt das Vorliegen von erfindériséhér
"Tatigkeit im Lichte der bestehenden Aufgabe.

Das aus der Zeit um 1950 stammende Dokument (2) enthalt
kein Vorbild fur den beanspruchten Losungsvorschlag Zwar
offenbart die angezogene Stelle auf Selte 1, linke Spalte,
Zeiien 25 bis 31, den Gedanken, eine Nougatschlcht zum
Schutz gegen ein Beschmleren der Finger z. B. zwischen zwei
Waffelbldttern anzuordnen. Dies glbt jedoch dem Fachmann,
der die geschmacklichen Vorzige 1asurﬁberzogener Waffeln

nicht opfern will, keine Anregung in Richtung auf den Er-
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findungsgegenstand; denn er weiB, daB diese Vorzige ge-
nauso verloren gehen missen, wenn die Lasur mit einem wei-
teren Waffelblatt uberdeckt wird, wie wenn sie von vorn-
herein fehlt. Der Gedanke, nur einen Teil der Lasurober-
flache zu bedecken, um die Finger zu schiitzen, die ge-
schmacklichen Vorziige aber im wesentlichen zu bewahren,
klingt in (2) nicht im entferntesten an. Ebensowenig ver-
mag die Kammer eine entsprechende Anregung dem sonstigen
nachgewiesenen Stand der Technik zu entnehmen.

Der beanspruchte Losungsvorschlag ist auch nicht der ein-
zige denkbare Weg zur Lésung der Aufgabe. Man kénnte z.B.
daran denken, die Aufgabe uber die Zusammensetzung, ins-

besondere die Wahl des Schmelzpunktes der Lasur, iber die

Formgebung und Grofe der Waffeln oder mit Hilfe einer be-
sonderen Verpackungsform zu losen. Es bietet sich also

eine Mehrzahl von Moéglichkeiten an.

Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdefihrer insoweit,
als er mit Pagenberg (GRUR Int. 1978, 190) die verein-
fachende Meinung vertreten sollte, aus dem Vorliegen
mehrerer aus einer Reihe méglicher Anzeichen ergebe sich
quasi automatisch und zwingend eine erfinderische Tatig-
keit. Die Kammer hat bereits entschieden, daB eine bloBe
Priufung auf solche Anzeichen keinen Ersatz fir die
technisch-fachmannische Bewertung der Erfindung gegeniber
dem Stand der Technik darstellt (vgl. Entscheidung T 24/81
"Metallveredelung/BASF", ABl. EPA 1983, 133 ff., insbe-
sondere Abschnitt 15). Immerhin kann sich beim Vorliegen
solcher Anzeichen aus der Gesamtschau des Standes der
Technik unter Abwagung aller maBgeblichen Fakten die er-
finderische Tatigkeit ergeben (vgl. a.a.0.). Nach Auf-
fassung der Kammer ist dies hier unter Bericksichtigung
des in den Unterabschnitten 8.1 und 8.2 Gesagten der Fall.

So einfach namlich der beanspruchte Lésungsvorschlag aus



o T 330/87

1 ruckbllckender Schau erschelnt so wenig vermag éihzu—_

' leuchten, warum gerade elne so elnfache, ein lange be—
stehendes Bedurfnlsvbefrledlgende,und, wie sich gezeigt
hat, wirtschaftlich érfdlgreiche MaSnahme nahegelegen
haben sollte, ohne tatsachlich schon langst verwirkliéht

A‘worden zu sein. Nach allem beruht der Gegenstand von An—'

spruch 1 somlt auf erflnderlscher Tatlgkelt
9. ... Der abhanglge Anspruch 2 betrlfft elne zweckmaﬁlge Aus-

-r fuhrungsform des Gegenstandes von Anspruch 1 und wird von

i'dessen Patentfahlgkelt getragen.
Entscheidungsformel
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Vorinstanz zuriickverwiesen mit der

Auflage, ein Patent mit den aus Abschnitt Vv vorliégénder

Entscheidung ersichtlicheh Unterlagen zu erteilen.

Der Geschéftssteilenbeamte : Der Vofsitzende
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