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Angefochtene Entscheidung:Entscheidung der Prifungsabteilung des Europaischen
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Nr. 88 908 653.4 aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zurickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

Am 19. Oktober 1988 wurde die als internationale
Annel dung PCT/ CH88/ 00 196 angenel det e europdi sche
Pat ent anmel dung Nr. 88 908 653. 4 eingereicht.

1. Am 11. Marz 1992 wurde di e Entschei dung der
Praf ungsabteil ung, mt wel cher die Annel dung
zur ickgewi esen wurde, zur Post gegeben

I11. Gegen diese Entschei dung hat der Beschwerdef threr
(Annel der) per Tel ekopie am 27. April 1992 unter
gl ei chzeitiger Bezahl ung der GCebihr Beschwerde
ei ngel egt. Di e Beschwerdebegrindung ist am9. Juli 1992
ei ngegangen.

| V. Mt Schrei ben vom 9. Februar 1993 hat der
Beschwer def Uhrer geanderte Unterl agen ei ngereicht.

Der Beschwer def ihrer beantragt di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und die Erteilung ei nes
Pat ent s aufgrund fol gender Unterl agen:

Anspr tche: - Anspruch 1, eingereicht mt
Schrei ben vom 9. Februar 1993 und
mt den am 14. Juni 1993 tel ef oni sch
ver ei nbarten Anderungen

- Anspriche 2 bis 5, eingereicht mt
Schrei ben vom 9. Februar 1993;

Beschr ei bung: Seiten 3 bis 5, eingereicht mt
Schrei ben vom 9. Februar 1993 und
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mt den am 14. Juni 1993 tel ef oni sch
ver ei nbarten Anderungen

Seiten 6 bis 10, eingereicht mt
Schrei ben vom 9. Februar 1993;

Zei chnungshbl atter: 1/3 und 2/3, eingereicht mt
Schrei ben vom 9. Februar 1993;

3/3 wie urspringlich eingereicht.
Der Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Couvertanl eger fur Druckmaschi nen, bei dem di e Couverts
in Form ei ner Zwangsschuppung von ei nem Nachf dl I -
Couvertstapel (1) ei nem Speicherstapel (8)

konti nuierlich zugefuhrt werden, wobei sich zw schen
Nachf tl | stapel (1) und Speicherstapel (8) eine
Transportanordnung befindet mt einemersten
Transportband (4), welches zusamen mt einem zweiten
Transportband (10) um ei ne Ut enkrol | e herungef thrt ist,
um di e auf geschuppt transportierten Couverts ungedreht
auf das zweite Transportband zu Uubergeben, wobei ein
Abstreifer Uber dem ersten Transportband den Nachfll -
stapel zuriuckhalt, dadurch gekennzei chnet, dal3 das

zwei te Transportband (10) die Couverts unter den

Spei cherstapel (8) transportiert und dalR das erste
Transportband (4) eine luftdurchl &ssige Perforation

auf wei st, unter wel chem Transportband i m Berei ch des
Nachf dl | stapels (1) eine, einen Saugstrom auf das
unterste Couvert des Nachfill stapel s erzeugende

Unt er druckkamer (3) angeordnet ist zur Herstellung

ei ner tenporaren M tnahnmeverbi ndung zw schen
Transportband und unterstem Couvert zu dessen Transport
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unter dem Abstreifer (6) hindurch, der - zur Verdanderung
der Uberl| appung der Couverts - in Transportrichtung
relativ zur Unterdruckkamer verstellbar sow e
héhenverstel |l bar relativ zum | uftdurchl &ssi gen
Transportband ist, wobei die Uberlappung dem Abst and

zwi schen demin Transportrichtung hinteren Rand der

Unt er druckkammrer (3) und demin Transportrichtung

hi nteren, hinter di esem Rand der Unterdruckkamrer

| i egenden Rand des untersten Couverts im

Nachf dl | stapel (1) entspricht.”

Entscherdungsgrinde

1. D e Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sow e
Regel 64 EPU und ist somit zul @ssig.

2. Rechtliches Gehor

2.1 I n seiner Begriundung hat der Beschwerdef threr
beanst andet, di e Prifungsabteilung habe das Gebot des
rechtlichen Gehors (Artikel 113 EPU) verletzt. Die
Zur uckwei sung der Annel dung nach dem Bescheid vom
12. Dezenber 1991 entspreche nicht den Richtlinien,
wonach di e Priufungsabteilung, wenn sie der Auffassung
ist, dall die Annel dung zurickzuwei sen ist, sie nicht
unm ttel bar zurickwei sen, sondern den Annel der zuvor
war nend darauf hi nwei sen sollte.

2.2 Nach der standi gen Rechtsprechung der Beschwer dekanmern
des europdi schen Patentants (siehe T 161/82, ABI. EPA
1984, 551; T 162/82, ABI. EPA 1987, 533; T 300/89, ABI.
EPA 1991, 480) liegt eine weitere Aufforderung zur
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St el l ungnahme (Artikel 96 und Regel 51 EPU) im Ernmessen
der Priufungsabteil ung.

H nsichtlich der Art und Wise, w e dieses Ernessen
ausgeiubt werden sollte, unterstitzt die Kanmer die in
der Entscheidung T 300/89, T 84/82 (ABlI. EPA 1983, 451)
und T 162/ 82 ent hal tenen Erl aut erungen, nach wel chen
eine weitere Aufforderung zur Stellungnahne nach ei nem
begr indet en Beschei d, bei dem Mangel festgestellt

wur den, nur dann angebracht ist, wenn es in Anbetracht
der Erw derung des Annel ders aussichtsreich erscheint,
das Prufungsverfahren durch die Erteilung eines Patentes
zu beenden (siehe hierzu den Abschnitt 9.1 in der

Ent schei dung T 300/ 89, der auf den Abschnitt 7 der

Ent schei dung T 84/82 Bezug nimt, und den Abschnitt 12
in der Entscheidung T 162/82).

I mvorliegenden Fall wurde mt dem Bescheid vom

12. Dezenber 1991 der Ei nwand der mnangel nden
erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1
er hoben. Dieser Bescheid w es aullerdem darauf hin
(Abschnitt 3), dal die Annel dung zurickgew esen werden
sollte, wenn die imBescheid genannten Mingel nicht
behoben werden. Di e angefochtene Entschei dung bezi eht
sich auf diesen Bescheid und ist somt auf G Unde
gest Ut zt, zu denen der Beschwerdefihrer sich &auf3ern
konnt e.

I n Anbetracht des Inhalts der Erw derung des Annel ders
(Schrei ben vom 7. Januar 1992) ist die Kamer der

Auf fassung, dal3 die Priufungsabteilung mt der Zurlck-

wei sung unm ttel bar nach der Erw derung auf den Bescheid
vom 12. Dezenber 1991 i hr Ernessen nicht m Bbrauchlich
ausgelbt hat. Einerseits war sie mt der durch den
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Beschwer def hrer, im Anschlu3 an i hren Bescheid vorge-
bracht en Auffassung, |aut angefochtener Entschei dung,

ni cht einverstanden und deshal b nicht i m Stande, eine
Pat enti erung vor zusehen. Andererseits hat der
Beschwer def ithrer, der kei ne Anderungen bzw. Hilfsantréage
vorgesehen hatte, das Risi ko einer direkten bereits
angedeut et en Zur ickwei sung i n Kauf genonmen.

Nach Auffassung der Kammer |iegt es ebenfalls im
Er messen der Prifungsabteil ung, eine personliche
Riucksprache vorzuschl agen

Sel bst wenn ein Antrag auf eine Ricksprache gestellt
wor den ware, war di e Priufungsabteilung nicht
verpflichtet, diesem Antrag stattzugeben (siehe hierzu
di e Entscheidung T 19/87, ABI. EPA 1988, 268,
Abschnitt 3).

Zulassigkeit der Anderungen

Der geltende Anspruch 1 ist eine Konbination des
Cegenstands des urspringlichen Anspruchs 5 (Konbi nation
der Merkmal e der Anspriche 1 bis 5) mt einigen

Mer krmal en, die deutlich aus der Beschrei bung zu

ent nehnmen si nd.

DalR di e Unterdruckkamer im Bereich des Nachfill stapels
angeordnet ist, ergibt sich aus den urspringlichen

Zei chnungen (Figuren 2a, 2b, 2c und 3) und der

Beschrei bung (Seite 3, letzter Absatz).

Dall di e Unt erdruckkamrer einen Saugstrom auf das
unterste Couvert des Nachfil |l stapel s erzeugt, ergibt
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si ch aus der urspringlichen Beschreibung (Seite 3,
| et zter Absatz).

DalR di eser Saugstrom zur Herstellung einer tenporaren

M t nahnmever bi ndung zwi schen Transportband und unterstem
Couvert zu dessen Transport unter dem Abstreifen

hi ndurch dient, folgt aus den urspringlichen Zei chnungen
(Figuren 2a), b) und c)) und Beschreibung (Seite 3,

| et zter Absatz).

DaR di e Uberl appung dabei dem Abstand zw schen demin
Transportrichtung hinteren Band der Unterdruckkanmrer und
demin Transportrichtung hinteren, hinter di esem Band
der Unterdruckkanmer |iegenden Band des untersten
Couverts im Nachf il | stapel entspricht, ergibt sich auch
aus den urspriunglichen Zei chnungen (Figuren 2a, 2b und
2c) und der Beschreibung (Seite 4, erster Absatz).

Di e zusatzlichen Merkmal e der Anspriche 2 bis 5
ent sprechen den in den urspringlichen Ansprichen 6 bis
9.

D e Beschrei bung wurde | ediglich an den neuen
Anspruchssat z angepalit.

Die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU sind somit
erfallt.

Der Gegenstand gemal3 Anspruch 1 ist neu im Sinne des
Artikels 54 EPU. Die Neuheit wurde imubrigen nicht in

Frage gestellt.

Nachstkommender Stand der Technik, Aufgabe und Losung
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D e Kammer ist der Auffassung, dall der nachst komrende
Stand der Techni k sich aus der Druckschrift US-A-
4 369 959 (D1) ergibt.

D ese Druckschrift beschrei bt einen Couvertanl eger fir
Druckmaschi nen, bei dem die Couverts in Form ei ner
Zwangsschuppung von ei nem Nachf ul | - Couvertstapel ("stack
of envel opes” 28) ei nem Spei cherstapel ("stack"” 98)
kontinuierlich zugefuhrt werden, wobei sich zw schen
Nachf Ul | st apel und Spei cher st apel eine
Transportanordnung befindet mt einemersten
Transportband ("belt" 26), welches zusanmen mt ei nem
zwei ten Transportband ("belt"” 40) um eine

Ut enkroll e (22) gefihrt ist, umdi e aufgeschuppt
transportierten Couverts ungedreht auf das zweite
Transportband zu ubergeben, wobei ein Abstreifer
("retainer plate" 30) Uber dem ersten Transportband den
Nachf tl | st apel zurickhéalt (siehe insbesondere Figuren 2
und 3).

Zur Ver anderung der Uberl appung der Couverts wei st

di eser vorbekannte Couvertanl eger eine verstellbare
Rolle (25) auf. Mt der Verstellbarkeit dieser Rolle

wi rd aber eine Anderung der Arbeitsgeschw ndi gkeit
angestrebt und dadurch erreicht, dall pro Fl &chenei nheit
ei ne groRere oder kleinere Anzahl von Bdgen uberei nander
zu |iegen kommen und befordert werden. Dabei geht es
nicht umdie Zuverl &ssigkeit, mt welcher der Abstand
zwi schen zwei auf ei nanderfol gende Bdgen gl ei chgehal t en
wer den kann, sondern um di e Mglichkeit bei gleicher
Transpor t bandgeschw ndi gkeit nehr oder weni ger Bdgen

gl eichzeitig und in Schuppenformation zu fdrdern.
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| m ndchst konmenden Stand der Technik wird somt weder

di e genaue Einstellung der Schuppendi stanz noch deren

zuver | &ssi ge Bei behal tung angestrebt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich vom

nachst kormenden Stand der Techni k durch fol gende

zusat zl i che Mer kmal e:

(1)

(2)

(3)

das zweite Transportband transportiert die
Couverts unter den Spei cherstapel;

das erste Transportband wei st eine | uftdurch-

| &ssige Perforation auf; unter dem Transportband
ist imBereich des Nachfill stapels eine, einen
Saugstrom auf das unterste Couvert des Nachfdll -
st apel s erzeugende Unt erdruckkamer angeor dnet
zur Herstellung einer tenporaren M tnahnenver -

bi ndung zwi schen Transportband und unterstem
Couvert, umdi eses unter dem Abstreifer hindurch
Zu transportieren;

zur Ver anderung der Uberl appung der Couverts i st
der Abstreifer in Transportrichtung relativ zur
Unt er druckkanmmer verstel |l bar sow e hdohenverstell -
bar relativ zum | uftdurchl dssi gen Transport band,
wobei di e Uperl appung dem Abstand zwi schen demin
Transportrichtung hinteren Rand der Unterdruck-
kamrer und demin Transportrichtung hinteren

hi nter di esem Rand der Unterdruckkamer |iegenden
Rand des Couverts im Nachfill stapel entspricht.

Durch die Merkmal e der Merkmal sgruppen (2) und (3) wird
ei ne genau einstel |l bare prazi se Zwangsschuppung erzielt

und werden Unregel nmalBi gkeiten in der Schuppung
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verm eden, so dalR es ernbglicht wird, die Couverts mt
guer |iegenden Couvertsdeckel zu transportieren

Das unterschei dende Merkmal (1) kann eine Vereinfachung
der Transportvorrichtung der Couverts insofern bew rken
als die Couverts durch das zweite Transportband bis zum
Spei cherstapel transportiert werden, ohne einemweiteren
Transport band Gbergeben zu werden. Di eses Merkmal erhoht
aullerdem di e Zuverl &dssi gkeit des Transportes, indem es
zur Bei behaltung der mttels der Ubrigen Merknmal e genau
ei ngestel | ten Schuppungsdi stanz bi s zum Spei cher st apel

di ent.

D e oben genannten Merkmal e ergeben somt durch ihre
konbi nat ori sche Zusamenarbeit die Mglichkeit, zuver-
| &ssig Couverts in Schuppenformation mt einer sehr

kl ei nen Schuppendi stanz zu transportieren. Dies er-
nogl i cht den Transport der Couverts mt quer |iegenden
Couvertdeckel ohne die Gefahr, dall ein nachfol gendes
Couvert unter den Deckel des direkt vor ihmliegenden
Couverts geschoben wi rd.

D e zu | 6sende Aufgabe kann somt darin gesehen werden,
ei nen Couvertanl eger zu bauen, bei wel chem die Couverts
bei sehr Kkl einer Schuppungsdi stanz zuverl &ssig trans-
portiert werden, wobei die Schuppungsdi stanz nur geringe
Streuwerte aufweist.
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Erfinderische Tatigkeit

Die Druckschrift US-A-4 361 317 (D2) offenbart eine
Vorrichtung zum Verei nzeln von Bdgen bzw. Couverts mt
ei nem Spei cher (37), einem Abstreifer (40) und ei nem
Transportband, das eine |uftdurchl assige Perforation
aufwei st. Unter diesem Transportband i m Bereich des
Spei chers i st eine, einen Saugstrom auf den untersten
Bogen erzeugende Unterdruckkamrer (4) angeordnet zur
Herstel l ung ei ner tenporaren M tnahneverbi ndung zw schen
Transportband und unterstem Bogen, um di esen unter dem
Abstreifer (40) hindurch zu transportieren (siehe ins-
besondere Spalte 3, Zeilen 19 bis 38; Spalte 4,

Zeilen 38 bis 59; Figur 1).

Der Abstreifer (40) ist in Transportrichtung relativ zur
Unt er druckkammer verstel |l bar sowi e héhenverstell bar
relativ zum | uftdurchl assigen Transportband. Diese
Verstel | barkeit dient zur Anpassung an di e verschi edenen
Ei genschaften der zu fordernden Bdogen, wobei besonders
Format und Qualitat geneint sind (siehe Spalte 4,

Zeilen 29 bis 37). Es ist dieser Druckschrift kein

H nwei s darauf zu entnehnen, dal} diese Verstell barkeit

ei nem anderen Zweck und i nsbesondere der Einstellung der
Schuppungsdi st anz di enen kénnt e.

Der Fachmann wirde denent sprechend, auf der Suche nach
ei ner LOsung zu seinem Probl em diese Druckschrift gar
ni cht berdcksichtigen, denn sie steht in keiner

Bezi ehung zum Probl em der genauen Ei nstel |l ung der
Schuppendi st anz.

Sel bst wenn der Fachmann an di e Ubertragung einer
Vakuunvorrichtung gemald der Druckschrift D2 auf den
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Couvertsanl eger nach dem nachst kormenden St and der
Techni k (D1) dachte, wirde er noch nicht zu dem
Cegenstand des Anspruchs 1 gel angen, denn di ese
Druckschrift vermttelt nicht die Lehre, we die
Uber | appung der Couverts durch die Verstellung des
Abstreifers verandert wrd.

| m Gbrigen ist die Benutzung eines verstellbaren
Abstreifers sicher nicht die einzige techni sche Miglich-
keit, umdie Einstellbarkeit der Schuppungsdistanz zu
verw rklichen, so dalR der Fachmann sich nicht in einer
Lage befindet, in der er gezwngen ist, diese Lbésung zu
wahl en.

Um di esen eingestellten Abstand (Uberl appung) iiber den
ganzen Transportweg bis in den Speicher st apel

bei behal ten zu koénnen, missen dar dber hi naus zusatzliche
MalBnahmen getrof fen werden

| m nachst komrenden Stand der Techni k werden die in
Schuppenf ormati on abgezogene Bbgen auf ein drittes
Transport band abgegeben, das di e Bdogen bis zum

Spei cherstapel transportiert. Vor allem di ese Ubergabe
von dem zweiten (40) auf das dritte (52) Transportband
kann zu unerwinschten gegenseitigen Verschi ebungen der
Bogen fiihren, weil keine unnittel bare Ubergabe der Bogen
an das letzte Transportband vorliegt. Auch in der
Druckschrift D2 ist von einer sol chen gefihrten,

di rekt en Uber gabe von Bbogen zwi schen den Forder bandern
(8 und 42) nicht die Rede (Figur 1: Platte 52).

I n der vorliegenden Annel dung wurde di eses Problem
dadurch gel 6st, dal, nachdem di e Couverts zw schen den
bei den Transportbandern um ei ne Ur enkrol |l e herungef Ghrt
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wer den, das zweite Transportband di e Schuppenformation
von dem Ausgang des Nachf il | stapels bis in den
Spei cher st apel fordert.

Auch fir diese einfache Losung sind dem vorliegenden
Stand der Techni k kei ne Anregungen zu ent nehnen.

6.4 Nach Auffassung der Kanmer beruht somt der Gegenstand
des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tatigkeit im
Sinne des Artikels 56 EPU

7. Der Patentanspruch 1 und die auf ihn rickbezogenen
abhangi gen Anspriche 2 bis 5, die lediglich witere
Ausgest al tungen des Cegenstands des Anspruchs 1
betreffen, in Verbindung mt der Beschrei bung und den
Fi guren, konnen deshalb als Gundlage fur die
Patenterteilung dienen.
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Entscherdungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt dem
Auftrag zuruckverw esen, demweiteren Verfahren die im
Abschnitt IV. festgel egte Fassung der Annel dung zur
Erteil ung ei nes Patents zugrundezul egen.

Der Ceschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende

N. Maslin C. Andries
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