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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Priifungsabteilung, die europaische Patentanmeldung Nr.
04 741 176 aufgrund unzuldssiger Erweiterung (Artikel

123 (2) EPU) =zuriickzuweisen.

Die Prifungsabteilung war auch der Meinung (siehe
Abschnitt IV "Obiter Dictum" der angefochtenen
Entscheidung), dass der Gegenstand des Anspruchs 1
unter Bericksichtigung der Druckschrift D4 nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit beruhe (Artikel 56 EPU).

Die Beschwerdefiihrerin beantragte schriftlich die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und ein Patent

mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspriiche:
Nr. 1 und 2, eingereicht mit Schreiben vom
5. Marz 2018;

Beschreibung:

Seite 1, 2 und 8 eingereicht mit Schreiben wvom
5. Marz 2018;

Seiten 3 bis 7, 9 und 10 in der verdffentlichten

Fassung;

Zeichnungen:

Blatt 1/1 in der verdffentlichten Fassung.
Es wird auf folgende Dokumente verwiesen:
Dl: EP 1 168 252 A2

D2: US 2002/0043560 Al
D3: WO 2004/055740 A2



Iv.
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D4: EP 1 011 079 Al
D5: EP 0 453 930 A2

Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Vorrichtung fiir die Ermittlung des Zustands von
Banknoten, mit Sensoren (31,32, 33) filir die Erfassung
von Daten von mindestens zwel unterschiedlichen
EFigenschaften der Banknoten, und einer
Steuereinrichtung (35) fiir die Ermittlung des Zustands
der Banknoten aus den Daten der mindestens zwei
unterschiedlichen Eigenschaften der Banknoten, wobei
die mindestens zwel unterschiedlichen Eigenschaften der
Banknoten Verschmutzung und/oder Flecken und/oder
Lappigkeit und/oder Risse und/oder Klebestreifen und/
oder Eselsohren und/oder LOcher und/oder fehlende Teile
der Banknoten betreffen,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Steuereinrichtung (35) die Daten der mindestens
zwel unterschiedlichen Eigenschaften jeder Banknote
auswertet und jeder Eigenschaft entsprechend der
Auswertung einen bestimmten Wert zuordnet, der den
Zustand der jeweiligen Eigenschaft charakterisiert,
dass die Steuereinrichtung (35) die Werte der
mindestens zwel unterschiedlichen Eigenschaften jeder
Banknote mittels einer Linearkombination miteinander
verknipft und der Zustand der Banknote von der
Steuereinrichtung (35) aus einem Vergleich der
Linearkombination der unterschiedlichen Eigenschaften
der Banknote mit einem vorgegebenen Wert abgeleitet
wird, und dass die Banknoten, gesteuert durch die
Steuereinrichtung (35), entsprechend des abgeleiteten
Zustands 1in unterschiedliche Ausgabefdcher sortiert

werden. "
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Entscheidungsgrinde

1. Hauptantrag: Artikel 123(2) EPU

1.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ergibt sich aus einer
Kombination der urspringlich eingereichten Anspriiche 6,
7 und 8 mit den Merkmalen aus der Beschreibung: Seite
7, Zeile 13 bis Seite 8, Zeile 4; und Seite 8, Zeilen
15-16. Ein Ausfiihrungsbeispiel der Vorrichtung gemaB
Anspruch 4 ist auch in Fig. 1 dargestellt.

1.2 In der angefochtenen Entscheidung war die
Prifungsabteilung der Ansicht, dass das Merkmal "die
Banknoten entsprechend des abgeleiteten Zustands
sortiert werden" keine Basis in der urspriinglich
eingereichten Anmeldung habe. In der von der Anmelderin
als Basis angegebenen Passage (Seite 5, Zeilen 6-12)
werde nur ein spezifisches Beispiel der Sortierung von
Banknoten offenbart, bei dem Weichen, Ausgabefacher
u.s.w verwendet werden. Eine Sortierung in der
beanspruchten Allgemeinheit sei urspriinglich nicht
offenbart.

1.3 Mit der Beschwerdebegriindung zitierte die
Beschwerdefihrerin (Anmelderin) als Basis dieses
Merkmals eine neue Textstelle auf Seite 8 (Zeile 15-16)
der urspringlich eingereichten Anmeldung: "Neben der
bisher beschriebenen Sortierung von Banknoten nach
deren Zustand .". Nach Ansicht der Kammer stellt

diese Textstelle eine ausreichende Basis fir die oben

erwahnten Anderungen dar.

1.4 Mit dem Bescheid zur Ladung gemaBl Artikel 15 VOBK hat
die Kammer den folgenden weiteren Einwand nach Artikel

123(2) EPU erhoben. Der damals geltende Anspruch 1 sei
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teilweise aus der Beschreibung Seite 7, Zeilen 13-29
abzuleiten. Obwohl in diesem Absatz eine
"Steuereinrichtung (35)" deutlich offenbart sei, sei
dieses Merkmal in Anspruch 1 entfallen. Dieser Einwand
ist durch die Streichung der vorherigen Anspriuche 1 bis
3 im zuletzt eingereichten Anspruchssatz ausgeraumt

worden.

Das zusatzliche Merkmal gemaRl dem Unteranspruch 2

basiert auf dem urspruiunglich eingereichten Anspruch 9.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass die
Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU erfiillt sind.

Erfinderische Tdtigkeit gegeniiber Dokument D4

Unter dem Stichwort "Obiter Dictum" war die
Prifungsabteilung der Auffassung, dass der Gegenstand
des damals geltenden Anspruchs 1 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe (Artikel 56 EPU 1973).

Dokument D4 wurde von der Prifungsabteilung als

nachstliegender Stand der Technik betrachtet.

Nach Auffassung der Prifungsabteilung seien die
einzigen Unterschiede zwischen Anspruch 1 und Dokument
D4, dass D4 nicht offenbare, dass der Zustand der
Banknote aus einem Vergleich der Linearkombination mit
einem vorgegebenen Wert abgeleitet werde und dass die
Banknoten entsprechend dem abgeleiteten Zustand

sortiert wiurden.

Dieser Feststellung stimmt die Kammer nicht zu.

D4 offenbart ein Gerat "for determining the soil degree

of printed matter". Obwohl man den englischen Begriff
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"soll" normalerweise als "Verschmutzen" versteht, wird
in Dokument D4 "soil" explizit in einem weiteren Sinne
verwendet (Absatz [0019]), um auch Falten ("folds"),
Knitterungen ("wrinkles"), Risse ("tears") und
ausgeschnittene Bereiche ("cutout spaces")
einzuschlieBen. Die Ubersetzungen sind dem
deutschsprachigen Familienmitglied des Dokuments D4
(DE 699 11 725 T2) entnommen.

GemaR Anspruch 1 wird der Zustand einer Banknote
mittels einer Linearkombination von unterschiedlichen
Eigenschaften abgeleitet. Unter den verschiedenen
Ausfiihrungsbeispielen, die in D4 offenbart sind, wird
die Verwendung einer Linearkombination nur im Kontext
des ersten Ausfiithrungsbeispiels offenbart (Absatz
[0068]). Selbst wenn Dokument D4 als Startpunkt zur
Diskussion der erfinderischen T&tigkeit angesehen wird,
ware der nachstliegende Stand der Technik nicht
"Dokument D4" allgemein, sondern das erste

Ausfihrungsbeispiel des Dokuments D4.

Das erste Ausfilhrungsbeispiel des Dokuments D4 betrifft
nur die Ermittlung des Zustands von Banknoten in Bezug
auf das Vorhandensein der Eigenschaft von folds/
wrinkles (Falten/Knitterungen). Obwohl eine Falte und
eine Knitterung in D4 leicht unterschiedlich definiert
sind (Absatze [0019] und [0020]), werden diese Begriffe
im ersten Ausfiihrungsbeispiel als zwei Aspekte
derselben Eigenschaft benannt. Ein IR-Bild der Banknote
wird mittels einem IR-Bildeingabeabschnitt (10)
empfangen (Absatz [0038]), und der Zustand der Banknote
in Bezug auf Falten/Knitterungen wird mittels eines
Falte/Knitterung-Extraktionsabschnitts (12) ermittelt
(Absatz [0039]).
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GemaR Anspruch 1 wertet eine Steuereinrichtung Daten
von mindestens zweil unterschiedlichen Eigenschaften der

Banknoten aus:

"wobeli die mindestens zwel unterschiedlichen
Eigenschaften der Banknoten Verschmutzung und/oder
Flecken und/oder Lappigkeit und/oder Risse und/oder
Klebestreifen und/oder Eselsohren und/oder Loécher und/

oder fehlende Teile der Banknoten betreffen'.

Im Gegensatz dazu offenbart das erste
Ausfiihrungsbeispiel des Dokuments D4 nur eine
Auswertung einer einzigen Eigenschaft (Falten/
Knitterungen), die nicht in der beanspruchten Liste

erscheint.

Die Prifungsabteilung hat den beanspruchten Begriff
"Eselsohr" mit der in D4 offenbarten Falte/Knitterung
gleichgesetzt. Ein Eselsohr ist eine umgeknickte Ecke
einer Banknote oder Buchseite. Nach Auffassung der
Kammer kann der Begriff "Eselsohr" nur in dem Sinn
verstanden werden, dass die Ecke umgeknickt worden ist
und umgeknickt bleibt. Ein Eselsohr ist also von ganz
anderer Art als eine Falte oder eine Knitterung, wie
sie in Absatzen [0019] und [0020] von D4 definiert

werden.

Auch wenn angenommen wird, dass die Prifungsabteilung
in dieser Hinsicht korrekt war, ware nur die Auswertung
von einer der Eigenschaften (Eselsohren) der Liste von
Anspruch 1 im ersten Ausfihrungsbeispiel des Dokuments
D4 offenbart, und nicht die Auswertung von mindestens
zwel unterschiedlichen Eigenschaften, wie in Anspruch 1

definiert.

AuBerdem wird in Anspruch 1 definiert, dass:
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"die Steuereinrichtung (35) die Werte der mindestens
zwel unterschiedlichen Eigenschaften jeder Banknote

mittels einer Linearkombination miteinander verknilipft."

Das erste Ausfiihrungsbeispiel des Dokuments D4
offenbart ein Verfahren, in dem eine Linearkombination
von "feature quantities" (Merkmalsmengen) verwendet
wird (Absatz [0068]). Jedoch sind diese Merkmalsmengen
"die Anzahl der extrahierten Pixel, die
durchschnittliche Dichte der extrahierten Pixel, die
Varianz" (Absatz [0065]).

Daher offenbart D4 keine Linearkombination der Werte
von zwel unterschiedlichen Eigenschaften, sondern eine
Linearkombination von Parametern, die aus einer Analyse
einer einzigen Eigenschaft (Falten/Knitterungen)

abgeleitet werden.

Angesichts der mehreren bedeutenden Unterschiede
zwischen Anspruch 1 und dem ersten Ausfiihrungsbeispiel
des Dokuments D4, in dem nur eine einzige Eigenschaft
(Falten/Knitterungen) ermittelt wird, ist die Kammer
der Auffassung, dass D4 gegenlber der beanspruchten
Vorrichtung nicht als nédchstliegender Stand der Technik

betrachtet werden kann.

Erfinderische Tdtigkeit gegeniiber Dokument DI

Druckschrift D1 wurde von der Prifungsabteilung
ebenfalls als geeigneter Startpunkt zur Prifung der

erfinderischen Tatigkeit betrachtet.

D1 offenbart eine Vorrichtung und ein Verfahren fur
die Ermittlung des Zustands von Banknoten, bei dem

Daten von mindestens zwel unterschiedlichen
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Eigenschaften der Banknoten ausgewertet werden (Fig.
6), wobei die mindestens zwei unterschiedlichen
Eigenschaften Verschmutzung, Flecken und Eselsohren

einschlieBen (Fig. 6).

AuBerdem konnen die in D1 offenbarten "Klassen" (siehe
z.B. Absatz [0033] und Fig. 6) im weitesten Sinn als
"Werte" angesehen werden, und daher offenbart D1, dass
"entsprechend der Auswertung der Daten der mindestens
zwel unterschiedlichen Eigenschaften jeder Eigenschaft
ein bestimmter Wert zugeordnet wird, der den Zustand

der jeweiligen Eigenschaft charakterisiert".

Ferner offenbart D1, dass die Steuereinrichtung die
Werte der mindestens zwei unterschiedlichen
Eigenschaften jeder Banknote miteinander (in einem
Klassenvektor) verknipft, und dass die Banknoten
entsprechend des abgeleiteten Zustands sortiert

werden.

Folglich ist die Kammer der Auffassung, dass die in
Druckschrift D1 offenbarte Vorrichtung deutlich né&her
der in Anspruch 1 definierten Vorrichtung als D4
kommt. Somit bildet Dokument D1 und nicht Dokument D4

den nachstliegenden Stand der Technik.

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich von
Dokument D1 dadurch, dass (Hervorhebung durch die

Kammer) :

a) die Steuereinrichtung die Werte der mindestens zwei
unterschiedlichen Eigenschaften jeder Banknote
mittels einer Linearkombination miteinander

verkniupft; und
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b) der Zustand der Banknote von der Steuereinrichtung
aus einem Vergleich der Linearkombination ... mit

einem vorgegebenen Wert abgeleitet wird.

Gem&aR der Beschreibung (Seite 2, Zeilen 15-17) ist die
Aufgabe der vorliegenden Erfindung, "eine Vorrichtung
flir die Ermittlung des Zustands von Banknoten
anzugeben, die eine verbesserte Ermittlung des Zustands

von Banknoten erlauben".

Im Vergleich mit der in Druckschrift D1 offenbarten
Vorrichtung kann die in Anspruch 1 definierte
Vorrichtung als eine Verbesserung angesehen werden,
wonach vereinfachte Datenverarbeitungsmethoden
verwendet werden. Daher scheint die in der Anmeldung
angegebene Aufgabe plausibel zu sein. Zumindest stellt
der Gegenstand des Anspruchs 1 eine alternative Losung
der Aufgabe dar, eine Vorrichtung fir die Ermittlung
des Zustands von Banknoten bereitzustellen (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 8.
Auflage 2016, I.D.4.5).

Anspruch 1 definiert, dass die Werte der mindestens
zwel unterschiedlichen Eigenschaften jeder Banknote
mittels einer Linearkombination miteinander verknipft
werden, und dass die Linearkombination mit einem
vorgegebenen Wert verglichen wird, um den Zustand der

Banknote abzuleiten.

Folglich ist es implizit, dass das Ergebnis der
Linearkombination ein einziger Wert ist, der mit dem

(einzigen) vorgegebenen Wert verglichen werden kann.

Tatsdchlich geht aus der Beschreibung (Seite 8, Zeilen
6-13) klar hervor, dass der Begriff "Linearkombination"

im Sinne einer mathematischen Kombination, d.h. einer
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linearen (vielleicht gewichteten) Summe, verwendet

wird.

In D1 entsprechen die Werte der unterschiedlichen
Eigenschaften "Klassen'", welche in Klassenvektoren
miteinander verknipft werden (Absédtze [0033]-[0035]).
Zur Ableitung der Sortierklassen werden die
Klassenvektoren (z.B. V1 in Fig.6) mit den
entsprechenden Regelvektoren (1, 2, 3, 4, 5 in Fig. 6)

in ihrer Reihenfolge nacheinander verglichen.

Die Klassenvektoren werden mit den entsprechenden
Regelvektoren komponentenweise (d.h. Klasse filir Klasse)
verglichen. Daher offenbart D1 weder eine Verknipfung
der Klassen mittels einer Linearkombination noch einen
Vergleich einer Linearkombination mit einem

vorgegebenen Wert.

Nach Auffassung der Kammer gibt der vorhandene Stand
der Technik dem Fachmann keinen Hinweis auf die in

Anspruch 1 angegebene Losung der gestellten Aufgabe.

In Dokument D4 wird eine "Linearkombination" erwahnt,
aber nur eine Linearkombination von Parametern, die aus
einer Analyse einer einzigen Eigenschaft abgeleitet
werden, wie oben unter Punkt 2.7 bemerkt, und nicht
eine Linearkombination der Werte von zwei

unterschiedlichen Eigenschaften wie beansprucht.

Dokument D3 offenbart eine Vorrichtung und ein
Verfahren fiir die Uberpriifung von Banknoten. Fig. 1
zeigt eine Sensoranordnung (30) mit verschiedene
Sensoren (31, 32, 33). Aus den Daten der Sensoren
werden Eigenschaften abgeleitet, die fir die
Uberpriifung der Banknoten relevant sind. Das Wort

"Linearkombination”" ist in D3 einmal erwahnt (Seite 9,
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Zeile 7), aber die Einzelheiten werden nicht naher
definiert und bleiben eher vage. In jedem Fall
offenbart D3 nicht, dass der Zustand der Banknote aus
einem Vergleich der Linearkombination mit einem

vorgegebenen Wert abgeleitet wird.

In Dokumenten D2 and D5 wird keine "Linearkombination"

erwahnt.

Die Kammer kommt somit zu dem SchluB, dal der
Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 52 (1) EPU
und 56 EPU 1973 beruht.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zurickverwiesen, ein Patent mit folgenden

Unterlagen zu erteilen:

Patentanspriche:
Nr. 1 und 2, eingereicht mit Schreiben vom
5. Marz 2018;

Beschreibung:
Seiten 1, 2 und 8 eingereicht mit Schreiben vom
5. Marz 2018;
Seiten 3 bis 7, 9 und 10 in der verdoffentlichten

Fassung;

Zeichnungen:

Blatt 1/1 in der verdffentlichten Fassung.
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Sanchez Chiquero

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



