
th 
BESCHWERDEKAMMERN 	BOARDS OF APPEAL 	CHAMBRES DE RECOURS 
DES EUROPAISCHEN 	OF THE EUROPEAN 	DE L'OFFICE EUROPEEN 
PATENTANTS 	PATENT OFFICE 	DES BREVETS 

I Veroffentlichung im Amtsblatt 'êe / Nein 

Aktenzeichen: 	T 395/90 - 3.5.1 

Anmeldenummer: 	86 113 918.6 

Veroffentlichungs-Nr.: 	0 223 041 

Bezeichnung der Erfindung: Verfahren zum Markieren von flachigen 
Papiererzeugnissen 

Kiassifikation: C06K 1/12 

ENTSCHEIDUNC 
voni 25. Juli 1991 

Anmelder: 	Ferag AG 

Stichwort: 

EPU 	Art. 56 

Schlagwort: "Erfinderische Tatigkeit - nach Anderung (bejaht)" 

Leitsatz 

EPA Form 3030 01.91 



Europllsches 
	

European 
	

Office européen 
Patentamt 
	

Patent Office 
	

des brevets 

Beschwerdekammem 
	

Boards of Appeal 
	

Chambres de recours 

Aktenzeichen: T 395/90 - 3.5.1 

ENTSCHEIDUNG 
der Technischen Beschwerdeker 3.5.1 

von 25. Juli 1991 

Beschwerdefilhrer: 
	

Ferag AG 
CH-8340 Hinwil 
SIJISSE 

Vertreter: 	PatentanwAlte 
Schaad, Balass & Partner 
Dufourstra.&e 101 
CH-8034 Zurich 
SUISSE 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der Prufungsabteilung des 
Europaischen Patentamts vom 28. Dezember 1989, 
mit der die europaische Patentanmeldung 
Nr. 86 113 918.6 aufgrund des Artikels 97 (1) EPU 
zuruckgewiesen worden ist. 

Zusaiaiensetzung der Kaa.er: 

Vorsitzender: P.K.J. Van den Berg 
Mitglieder: 	R. Randes 

M.V.E. Lewenton 



1 	T 395/90 

Sachverhalt und Antrãge 

Die am 7. Oktober 1986 beim Europäischen Patentamt 

eingereichte Patentanmeldung 86 113 918.6 wurde durch eine 

Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 28. Dezember 1989 

mit der Begrundung zurückgewiesen, der Gegenstand des 

Anspruchs 1, eingegangen am 23. August 1989, beruhe nicht 

auf erfinderischer Tätigkeit. 

Er ergebe sich in naheliegender Weise aus dem durch 

folgende Druckschriften reprásentierten Stand der 

Technik: 

Dl WO-A-82/03 205 

D2 FR-A-i 471 367 

D4 FR-A-2 030 572 

Den abhãngigen Ansprüchen 2 bis 5 sei eine selbständige 

patentbegründende Bedeutung nicht beizumessen. Ihre 

Merkmale seien fachmännisch. 

Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 

22. Februar 1990 unter Zahiung der betreffenden Gebühr 

eingeiegte Beschwerde, mit der ihre Aufhebung und die 

Erteilung eines Patents begehrt wird. 

In einer am 27. April 1990 eingegangenen Beschwerde-

begründung spezifiziert die Beschwerdeführerin ihren 

Antrag dahingehend, daB der Patenterteilung die am selben 

Datum eingereichten Ansprüchen 1 bis 8 zugrundezulegen 

seien, wobei Anspruch 1 nur geringfügig gegenüber dem von 

der Prüfungsabteilung zurückgewiesenen Anspruch 1 geándert 

worden sei. 

In einem Bescheid vom 29. November 1990 hat sich die 

Kammer im wesentlichen den Ausfuhrungen der Entscheidung 
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der Prüfungsabteilung angeschlossen und Zweifel 

hinsichtlich der erfinderischen Tãtigkeit des im 

Anspruch 1 definierten Gegenstandes geäu8ert. Es wurde 

darauf aufinerksam gemacht, daB der Wortlaut des 

Arispruchs 1 nicht kiar sei, da aus ihin weder zu entnehinen 

sei, wie ein Teilprodukt aussehe noch wie ein Endprodukt 

aufgebaut sei. Auch sei der Gegenstand des Anspruchs 1 

nicht auf die Uberprüfung der Vollstàndigkeit von 

inehrteiligen Druckereiprodukten begrenzt, weshaib die 

Auffassung der Prufungsabteilung durchaus vertretbar sei, 

daB das Grundprinzip des genannten Gegenstandes aus D4 zu 

entnehmen sei. Aus D4 sei es nämlich bekannt, Markierungen 

an einzelnen Papiererzeugnissen, z. B. an Büchern, derart 

anzubringen, daB sie im Stapel aneinandergereiht entlang 
einer Diagonale liegen, urn so das Fehlen eines Buches, 

also die Unvollständigkeit des Stapels, durch Unter-

brechung dieser Diagonale zu erkennen. Deshalb sei der 

Gegenstand des Anspruchs 1 in Koinbination mit der Lehre 

der Entgegenhaltungen D2 (zeigt Anwendung von Luminophor 

bei optischer Ablesung) und Dl für den Fachmann nahe-

liegend. Aus der letztgenannten Entgegenhaltung Dl sei es 

nämlich bekannt, Blätter in eineiu Buch an den Rand-

bereichen zu markieren, so daB sie auch dann erkennbar 
seien, wenn das Buch geschlossen sei. 

IV. 	Die Beschwerdeführerjn hat daraufhin mit Schriftsatz vom 

8. April 1991 einen Antrag auf Erteilung eines Patents mit 

einem geänderten Anspruch 1, mit unveränderten Ansprüchen 

2 bis 8 und einer angepaBten Beschreibungseinleitung 

eingereicht. 	 - 

Anspruch 1 lautet wie folgt: 

"Verfahren zum Uberprüfen auf Vollstãndigkeit von jeweils 

aus inehreren Teilprodukten (30 1 , 30 11 , 33) 

unterschiedlicher Art bestehenden, mehrblättrigen 
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Druckerei-Endprodukte (32), die j eweils durch 

Ineinanderlegen der Teilprodukte (30 1 , 30 11 , 33) 

hergesteilt werden, dadurch gekennzeichnet, daB vor dem 

Ineinanderlegen der Teilprodukte (30 1 , 30 11 , 33) jedes 
derselben an einem seiner im Endprodukt (32) zugãnglichen 

Randbereiche einschlieB].ich der anschlieBenden Kante an 

einer artspezifischen Stelle mit einer Markierung (A, B, 

C) aus einem Luminophor versehen wird, daB nach dem 

Ineinanderlegen der Tei].produkte (30 1 , 30 11 , 33) das 

Endprodukt (32) mittels Lumineszenztastern (45, 46, 47) 

abgetastet wird, deren Anordnung der Uberlagerung der 

artspezifischen Stellen der in einem vollständigen 

Endprodukt (32) vorhandenen Teilprodukte (30 1 , 30 10 , 33) 

entspricht, und daB beim Feststellen des Fehiens eines 

Teilproduktes (30 1 , 30 11 , 33) in einem Endprodukt (32) em 
Signal erzeugt wird." 

Die geltenden Unterlagen, mit denen die Erteilung eines 

Patentes beantragt wird, setzen sich wie folgt zusammen: 

Beschreibung: 	Seiten 4 bis 6 und 8, ursprüngliche 

Fassung 

Seiten 1 bis 3, 7 und 9, eingereicht 

mit Schreiben vom 8. April 1991 

Patentansprüche: Nr. 1 bis 3, eingereicht mit Schreiben 

vom 8. April 1991, 

Nr. 4 bis 8, eingereicht mit Schreiben 

vom 26. April 1990, 

Zeichnungen: 	Blatt I, ursprüngliche Fassung. 

V. 	Zur Stutzung des neuen Anspruchs 1 gemäB ihrem Antrag hat 

die Beschwerdeführerin die Gedanken der Kammer im Bescheid 

vom 29. November 1990 aufgegriffen und die Meinung 

vertreten, daB mit den gemachten Anderungen die im 

a 
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Bescheid bemängelten Unklarheiten beseitigt würden und 
deshaib die Entgegenhaltung D4 nicht mehr stichhaltig sei. 
Auch sei der gegenwãrtige Anspruch 1 gegenüber CH-A- 
523 787 (D5) abgegrenzt, die als nachstliegender Stand der 
Technik angesehen werde, weil sie ebenfalls die Uber- 
prufung von iuehrteiligen Druckereiprodukten auf you-

stãndigkeit zuxn Gegenstand habe. Aus den im Prüfungs-
verfahren genannten Entgegenhaltungen sei eine solche 
Uberprüfung nicht zu entnehiuen, da sie sich mit anderen 
Problemen beschäftigten. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Die Anderungen des Patentbegehrens sind zulâssig 
(Artikel 123 (2) EPU). 

Anspruch 1 entspricht dein ursprunglichen Anspruch 5 und 
ist gegenüber D5 abgegrenzt und so geändert worden, daB 
jetzt un Oberbegriff angegeben ist, daB ein Endprodukt 
(z. B. eine Zeitung) ein Druckerei-Endprodukt und dabei 
mehrblàttrig ist und daB das Endprodukt durch Ineinander-
legen der Teilprodukte (z. B. Zeitungsteile) hergestelit 
wird. Dies ist aus Figur 1 und 2 und dein entsprechenden 
Text zu entnehinen. Das letzte (gegenüber deni 
ursprünglichen Anspruch 5 zusätzliche) kennzeichnende 
Merkmal (ein Signal wird erzeugt, wenn ein Teilprodukt 
fehit) beruht auf der ursprünglichen Beschreibung 
(Seite 8, erster Absatz). 

Ansprüche 2 bis 5 entsprechen den ursprünglichen 
Ansprüchen 6 bis 9. 

Ansprüche 6 bis 8 entsprechen den urspünglichen Ansprüchen 
2 bis 4. Diese bezogen sich ursprunglich nicht auf einen, 

01884 	 .../... 



5 	T 395/90 

dem gegenwàrtigen Anspruch 1 entsprechenden Anspruch. Es 

ist jedoch aus der gesaiuten Beschreibung deutlich zu 

entnehmen, daB die Verfahrenschritte gemàB den Ansprüchen 

6 bis 8 (und entsprechend den Figuren 1 und 2) ale 

Vorbereitung für das Verfahren gemäB Anspruch 1 

(entsprechend Figur 3) gelten. 

Die Kainmer stimmt der BeschwerdefUhrerin darin zu, daB von 

den in dem Verfahren genannten Dokumenten nur die Lehre 

der D5 sich mit dem selben Problem befaBt wie der 

Gegenstand des Anspruchs 1. Bei der Uberprufung der 

Vollständigkeit gemäB D5 wird die Dicke des Endproduktes 

inechanisch abgetastet. Weicht dabei die ermittelte Dicke 

von einem Soliwert ab, wird entweder die nachfolgende 

Bearbeitungsmaschine stillgesetzt oder das Endprodukt über 

eine Auswerfweiche ausgeschieden. Zur Ermittlung einer 

Abweichung der Dicke von einein Sollwert werden die End-

produkte zwischen einer Tastwalze und einer Gegenwalze 

hindurchgeführt. Dabei besteht, wie die Beschwerdeführerin 

meint, die Gefahr einer Beschádingung der Teilprodukte. 

Auch könnte das Fehien eines dünnen Teilproduktes nicht 

mit genügend groBer Sicherheit festgestellt werden. 

Die objektive Aufgabe kann deshaib darin gesehen werden, 

wie auch die Beschwerdeführerin vorgeschlagen hat, daB em 

Verfahren gemãB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 in der 

Weise entwickelt wird, daB eine Uberprüfung auf you-
stãndigkeit hin auf einfache, zuverlassige und produkt-

schonende Weise möglich wird. 

Die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 ist 

unzweifelhaft gegeben. Damit beschrànkt sich die Frage der 

Patentfahigkeit auf die Frage des Vorliegens bzw. Nicht-

vorliegens einer erfinderischen Tâtigkeit. 
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Nit dem Stand der Technik geinãB D5 verglichen, wird das 
Uberprüfen der Vollständigkeit geinä8 gültigein Anspruch 1 
ganz unterschiedlich gemacht. Statt, wie gemàS D5, die 
Dicke inittels einer koniplizierten und of fenbar inexakten 
inechanischen Anordnung zu messen, wird geinà8 dern 
Gegenstand des Anspruchs 1 die Voilständigkeit initteis 
Lurnineszenztaster und einer entsprechenden Elektronikvor-
richtung zuverlàssig festgestelit und auBerdein in der 
Weise, daB die Teilprodukte nicht beschädigt werden. Soinit 
ist die Messung nach deni gültigen Anspruch 1 völiig anders 
ais die Nessung gemä8 D5, und der Fachinann könnte nicht 
ohne eine erfinderische Leistung direkt von der Lehre der 
D5 und ohne Anregung von anderen Hinweisen voin Stand der 
Technik zu einein Verfahren gexnàB Anspruch 1 gelangen. 

Nach Meinung der Kainmer gibt es aber un nachgewiesenen 
Stand der Technik gemàB den Entgegenhaltungen soiche 
Hinweise nicht. Aus der un Prüfungsverfahren ais Hauptent-
gegenhaltung verwendeten D4 ist zwar eine Idee, zuin 
Markieren von Büchern (Heften) zu entnehmen, die eine 
gewisse Ahnlichkeit mit dein Markieren von Teilprodukten 
geinäB Anspruch 1 hat, jedoch geht es hier nicht urn 
Markierung von Teilprodukten (Zeitungsteile) in einexn 
Druckerei-Endprodukt (eine Zeitung), sondern daruin wie zu 
stapeinde Bücher unterschiedlicher Art zu inarkieren sind, 
urn sie un Stapel als soiche von Auge erkennbar zu machen. 
Das Verfahren gemàB D4 wird also benutzt urn festzustellen, 
ob alie gewünschte Bücher z. B. in einem Buchlager 
vorhanden sind. 

Es ist deshaib nicht anzunehmen, daB ein Fachinann, der die 
angegebebene Aufgabe lósen soil und also ein autoinatisches 
Verfahren für Vollständigkeitsuberprufung von Druckerei-
Endprodukten schaffen will, die Lehre der D4 heranziehen 
würde, urn eine Lósung zu finden. mm Gegenteil scheint 
es, daB ein Heranziehen dieser Entgegenhaltung nur bei 
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einer unzulãssigen rückschauenden Betrachtungsweise 
inãglich ist, wobei der Stand der Technik aus Kenntnis der 
Erfindung bewertet wird. Das heiSt, daB das gemãS 
Anspruch 1 angegebene Verfahren zur optischen und 
inaschinellen Uberprüfung von Markierungen der Teilprodukte 
auf das Verfahren der Entgegenhaltung D4 (von Auge 
überprüfbare gestapelte Bücher) übertragen wird. 

Die Entgegenhaltungen Dl und D2 weisen nur isolierte 
Merkmale des Anspruches 1 auf (siehe unter Ziffer III 
oben) und kônnen weder einzeln noch in Kombination mit den 
Merkmalen der D4 oder D5 eine Anregung zur Lösung der 
genannten Aufgabe geben. 

Es ergibt sich somit, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 
auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 
EPU beruht. 

Anspruch 1 ist daher gewãhrbar (Artikel 52 (1) EPU), 
ebenso wie die von ihm abhangigen Ansprüche 2 bis 8. 

In den unter Abschnitt IV angegebenen Dokumenten wurde auf 
Seite 9 in der Beschreibung (Zeilen 12, 13) of fenbar 
übersehen, daB der Ausdruck "Wenn die Papiererzeugnisse 
Druckereiprodukte sind, kann die Markierung mit dem 
Luminophor sogar im Zuge des Druckes erfolgen" nicht dent 
Anspruch 1 angepaSt ist. Well die Papiererzeugnisse immer 
Druckereiprodukte sind, soilte nur angegeben werden, daB 
"die Markierung mit dent Luminophor sogar im Zuge des 
Druckes erfolgen kann". 
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Entscheidungsforiuel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 

zurückverwiesen, ein Patent mit den unter Abschnitt IV 

oben erwáhnten Unterlagen, jedoch mit der unter Ziffer 7 

angegebenen Korrektur auf der Grundlage des Antrags der 

Beschwerdeführerin zu erteilen. 

Die Geschäftsstellbeamtin: 	Der Vorsitzende: 

M. Beer 	 P.K.J. van den Berg 
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