BESCHWERDEKAMMVERN  BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAI SCHEN THE EUROCPEAN PATENT DE L' OFFI CE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFI CE DES BREVETS

I nterner Verteilerschl Ussel:

(A [ ] Veroffentlichung imABI.

(B) [ ] An Vorsitzende und Mtglieder
(O [X] An Vorsitzende

ENTSCHEI DUNG
vom 8. Februar 2000

Beschwer de- Akt enzei chen: T 0811/94 - 3.4.1
Anmel denumer : 90115902.0

Ver 6f f ent | i chungsnummer : 0421101

| PC: QQ7F 7/ 06

Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:
Vorrichtung zum Ankoppel n ei nes Ei nkaufwagens

Annel der:
VENDORET HOLDI NG S. A.

Ei nsprechender:

Stichwort:
Ei nkauf swagen/ VENDORET

Re[evante Recht snor nen
EPU Art. 52(1), 56, 123(2)

Schl agwor t :

"Haupt antrag unzul dssi g, da dUber Inhalt der urspringlich
ei nger ei cht en Annel dung hi nausgehend”

"H |l fsantrag nicht erfinderisch - Bonuseffekt"

Zitierte Entschei dungen
T 0021/81, T 0506/92

Orientierungssat z:

EPA Form 3030 10. 93



EPA Form 3030 10. 93



9

Européisches European
Patentamt Patent Office

Beschwerdekammern Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0811/94 - 3.4.1

Beschwer def threr:

Vertreter:

Angef ocht ene Ent schei dung:

ENTSCHEI DUNG

der Techni schen Beschwerdekammer 3.4.1

vom 8. Februar 2000

VENDORET HOLDI NG S. A
304, Route de Thionville
L- 5884 Luxenbur g- Hesper ange (LY

Cohausz, Hanni g, Daw dow cz & Partner
Pat ent anwél t e

SchumannstralRe 97 - 99

D- 40237 Dissel dorf (DE)

Ent schei dung der Prifungsabteilung des

Eur opdi schen Patentants, die am 26. Mai 1994

zur Post gegeben wurde und nit der die

eur opai sche Pat entannel dung Nr. 90 115 902.0

aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zur ickgew esen worden i st.

Zusamenset zung der Kanmer :

Vor si t zende: G Davi es
Mtglieder: U G O Hnmmier
G Assi



- 1- T 0811/ 94

Sachverhalt und Antréage
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Di e eur opéi sche Patentannel dung Nr. 90 115 902. 0 wurde
durch die am 26. Mii 1994 zur Post gegebene Entschei dung
der Prifungsabteil ung zurickgew esen.

Di e Zur ickwei sung wrde damt begrindet, dal der
Cegenst and des zu di esem Zei t punkt gultigen Anspruchs 1
i mH nblick auf die Druckschrift D1 nicht neu und daher
ni cht patentierbar war (Artikel 52 (1) und 54 EPU):

DL = DE-A- 3 714 115

Der Beschwerdef hrer hat gegen di ese Ent schei dung der
Prdf ungsabtei lung mt Schrei ben vom 18. Juli 1994, beim
Eur opéi schen Pat entant ei ngegangen am 19. Juli 1994,
Beschwer de ei ngel egt und gl eichzeitig di e Beschwerde-
gebuhr entrichtet. Mt einemam 28. Septenber 1994

ei ngegangenen Schriftsatz wurde di e Beschwerde
begrindet. deichzeitig beantragte der Beschwerdef ihrer
di e Auf hebung des Zur ickwei sungsbeschl usses der

Prif ungsabtei l ung und die Erteilung eines Patents mt
ei nem geédnderten Anspruch 1. Hi |l fswei se beantragte er,
ei ne nundl i che Verhandl ung anzuber aunen.

In einer Mtteilung der Kamrer vom 15. Dezenber 1999 als
Anl age zur Ladung fiUr die nuindliche Verhandl ung &aullerte
di e Kammer ihre vorl aufige Auffassung, dal3 der

Cegenst and des Anspruchs 1 im H nblick auf Dokunment D1
ni cht nmehr neu sei und daher dem Erfordernis der

Artikel 52 (1) und 54 (1) EPU nicht genuge. Zur

Vor berei tung der nuindlichen Verhandl ung reichte der
Beschwer def threr mit Schrei ben vom 21. Dezenber 1999
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ei nen Satz neuer Anspriuche 1 bis 4 und ei ne daran
angepaldt e Beschrei bung Seiten 1 bis 4 ein.

Am 8. Februar 2000 fand vor der Beschwerdekamrer eine
mindl i che Ver handlung statt. |Im Laufe der Verhandl ung
rei chte der Beschwerdef Uhrer einen Satz neuer

Anspriche 1 und 2 genmal3 Hauptantrag und ei nen weiteren
Satz neuer Anspriche 1 und 2 genmal3 Hil fsantrag ein, die
all e vorherigen Antrage ersetzen sollten.

Der Wortl aut des Anspruchs 1 gemal3 Hauptantrag | autet:

"Vorrichtung zum Ankoppel n ei nes von Hand schi ebbaren

Ei nkauf swagens an ei nen zwei ten Ei nkaufwagen und/ oder an
eine Station, an der Ei nkaufwagen gesanmelt werden,
wobei in die Vorrichtung (5-8) ein Pfand, insbesondere
ei ne Minze ei nwerfbar ist, umden Wagen zu ent koppel n,
und bei m Ankoppel n das Pfand frei gegeben wird, und das
Gehduse der Vorrichtung (5-8) am waagerechten Wagengri ff
(1) befestigt ist, mt dem der Wagen von Hand

ver schi ebbar ist, dadurch gekennzei chnet, dalR das
Cehduse ein kastenform g, quaderformges Teil (5)

unf alt, das sich Uber den grofiten Teil der Lange des
Wagengriffs (1) mt gl eichbl ei bendem Querschnitt
erstreckt und auf seiner flachen Ooerseite (7) eine

Wer bef | &che (6) aufweist.”

Der Wirtlaut des Anspruchs 1 genmald Hi | fsantrag

unt er schei det sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags
| edi glich dadurch, dal i mkennzei chnenden Teil des
Anspruchs die Wrte des Hauptantrags

"Uber den groRten Teil der Léange”
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imH | fsantrag ersetzt sind durch die Wrte

"Uber die gesante Lange L".

Zur Stutzung seiner Antréage hat der Beschwerdef dhrer im

wesent | i chen fol gende Argunente geltend genmacht, nachdem

di e Vorsitzende der Kammer festgestellt hatte, dal die

Kanmmer

den Gegenstand des Anspruchs 1 fiur neu erachtet

und daher der Beschwerdef ihrer sich in seinen

Ausf Uhrungen auf di e Begrindung der erfinderischen

Tati gkeit konzentrieren sollte:

i)

iii)

Das einzige imVerfahren befindliche Dokunment des
St andes der Technik D1 inspiriert in keiner Wise
auch nur mt einemH nweis, dalR man den Giff

ei nes Ei nkauf swagens al s Werbetrager benutzen
konnte, denn das Wirt "Werbung" oder auch nur ein
in diese R chtung gehender Begriff komt in D1
nicht vor. Somt kann di e Kernidee vorliegender
Annel dung, den Giff eines Ei nkauf swagens als

Wer betréager zu nutzen, auch nicht durch den Stand
der Techni k nahegel egt sein.

Di e aus D1 bekannte Fl &che des Deckels (9) des
Minzschl oRgehduses ist als Werbefl d&che vollig
ungeei gnet, da sie fiur eine ausreichende

Pr odukt wer bung viel zu klein ist und daruber

hi naus wirde ei ne darauf angebrachte Werbung bei
j eder Offnung des Minzschl oRgehauses (2),

bei spi el swei se zu Repar at ur zwecken, di e dar auf
befi ndl i che Werbung zer st 6ren.

Dar ber hinaus wird mt dem Gegenstand des
Anspruchs 1 auch ein Synergie-Effekt erreicht,
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denn bis zum Prioritéats-Zeitpunkt vorliegender
Annmel dung wurde di e gesante Problematik bei
derarti gen Ei nkaufswagen einerseits in der
Ausbi | dung des Schl osses und andererseits in der
Ausbi | dung des Giffes, allenfalls noch in einer
Konmbi nati on di eser bei den Merknmal e gesehen. Ein
Giff ist zum Schi eben des Wagens und ein Schl of3
zum An- und Absperren des Wagens bestimt. Beim
Annel dungsgegenst and ernbgli cht di e Konbi nati on
di eser beiden Merkmal e aber zusétzlich noch die
Mogl i chkeit eines Werbeeffektes. Somt ist die
Sunme der Einzeleffekte von Giff und Schl o3
weni ger als die CGesantzahl der Effekte der

er fi ndungsgenéf3en Konbi nati on, was nach

aner kannter Lehre als Synergieffekt angesehen

wi rd. Gerade di eser Aspekt spreche daher
eindeutig fur das Vorliegen einer erfinderischen
Tati gkeit bei m Annel dungsgegenst and.

Ent schei dungsgr Giinde
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Zul &ssi gkeit der Beschwerde

Di e Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 EPU
sowi e Regel 64 EPU;, sie ist daher zul assig.

Haupt antr ag
Der Gegenstand di eses Anspruchs 1 geht dber den Inhalt

der Annel dung in der urspringlich eingereichten Fassung
hi naus:
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Das Merkmal des "gl ei chbl ei benden” Querschnittes des
CGehduses ist nicht in Verbindung mt dem Merkmal, dald
sich das Gehause "uUber den grofiten Teil der Lange des
Wagengriffes erstreckt”, offenbart, sondern
ausschlieB3lich in Verbindung mt dem Merkmal offenbart,
dall sich das Gehause "lUber die gesante Lange des
Wagengriffes erstreckt”. Das Merkmal des

"gl ei chbl ei benden" Querschnittes des Gehauses i st
namich in der gesanten urspringlichen Beschreibung

ni cht erwahnt und konmt erstmalig i murspringlichen

Anspruch 4 vor. Dieser Anspruch 4 ist aber nicht "auf
ei nen der vorhergehenden"” Anspriche sondern
ausschliefl3lich auf den Anspruch 3 zurickbezogen und
Anspruch 3 spezifiziert, dall das Gehéuse sich nicht nur
"Uber den gro6Rten Teil der Lange" - wie imAnspruch 1
ausgef ihrt - sondern "uber die gesante Lange" des
Wagengriffes erstreckt. Folglich ist das Merknmals des
"gl ei chbl ei benden"” Querschnittes ausschlieBlich in
Ver bi ndung mt ei nem Gehéduse offenbart, das sich Uber

di e gesante Lange des Wagengriffes erstreckt.
Der Anspruch 1 genmdl3 Hauptantrag genigt somt nicht den
Erforderni ssen des Artikels 123 (2) EPU und der Antrag
I st daher nicht zul assig.
3. Hi | f santrag
3.1 Anderungen ( Artikel 123 (2) EPU)
Die Merkmal e des Anspruchs 1 genmald Hi | fsantrag haben
i hre Grundl age in den urspringlichen Ansprichen 1, 3, 4,

5 und 6. Das vom urspringlichen Anspruch 6 nicht
gedeckte Merkmal einer "flachen" QOberseite der

0358.D Y A
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Wer befl &che ist in Spalte 2, Zeile 22 der den
urspringl i chen Unterl agen entsprechenden EP-A- 0 421 101
of fenbart. Nach Uberzeugung der Kammer erfiillen die

vor genommenen Anderungen di e Erforderni sse des

Artikels 123 (2) EPU.

Neuhei t

Der dem Gegenstand des Anspruchs 1 am nachsten kommende
Stand der Techni k ergi bt sich aus der Druckschrift D1.
Die Neuheit des gultigen Anspruchs 1 wird von der Kanmer
nicht in Zweifel gezogen, denn der Anspruch wei st
Merkmal e auf, die der Druckschrift Dl eindeutig nicht

ent nehnbar sind. Auch stimen Beschwerdef threr und
Kammer darin Uberein, dalR die Merkmal e des Cberbegriffs
des Anspruchs 1 aus dieser Druckschrift D1 bekannt sind.
Dar tber hi naus sind nach Auffassung der Kanmmer auch zwei
Mer knmal e des kennzei chnenden Teils des Anspruchs aus

di eser Druckschrift bekannt, néamich dalR das Geh&use ein
kastenf 6rm g quaderform ges Teil unfal3t und auf seiner

fl achen Oberseite eine Werbefl ache aufwei st. Genmal3 den
Figuren 1 und 2 der Druckschrift D1 ist das Minzschl o3-
gehduse von anndhernd recht ecki gem Querschnitt, dies
aber ist genau die allgeneine Definition eines Kastens.
Ferner wei st di eses Minzschl oRgehduse auf seiner flachen
(berseite (Deckel 9) eine Flache auf, die zur Anbringung
von Wer bung geei gnet i st.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich vom
Stand der Techni k gemald der Druckschrift D1 dadurch, dafl

- si ch das CGehduse Uber die gesante Lange des
Wagengriffs erstreckt und
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- einen gleichbl ei benden Querschnitt Uber die gesante
Lange des Wagengriffs aufweist.

Der Cegenstand des Anspruchs 1 ist daher eindeutig neu.

Erfinderi sche Tatigkeit

Die Druckschrift D1 betrifft das gl eiche technische
GCebiet we die vorliegende Annel dung, namich eine
"Vorrichtung zum Ankoppel n ei nes von Hand schi ebbaren

Ei nkauf swagens an ei nen zwei ten Ei nkauf wagen und/ oder an
ei ne Station, an der Ei nkaufwagen gesammelt werden,

wobei in die Vorrichtung (10) ein Pfand ei nwerfbar ist,
um den Wagen zu ent koppel n, und bei m Ankoppel n das Pfand
frei gegeben wird, und das Gehduse der Vorrichtung am
waager echt en Wagengriff befestigt ist, mt dem der Wagen
von Hand verschi ebbar ist, wobei das Gehé&use ein
kastenf 6rm g, quaderform ges Teil (2) unfalt und auf
seiner flachen Cberseite eine Flache (9) aufweist.”

Ausgehend von di esem Stand der Techni k, der ebenso w e
der Annel dungsgegenstand schon di e ei nsticki ge

Ausf ihrung von Minzschl o3gehduse und Schi ebegri ff

of fenbart (vgl. Spalte 3, Zeilen 9 bis 12 und Zeilen 59
bis 62), |iegt der vorliegenden Annel dung di e objektive
Auf gabe zugrunde, auf der Oberseite der einstickig
ausgef ihrten Konbi nati on aus (Minzschl oB3) - Gehduse und
Schi ebegri ff

"eine Werbefl &che, die fir die verschi edensten Zwecke

genut zt werden kann",

(vgl. Spalte 2, Zeilen 22 bis 24 der vorliegenden
vero6ffentlichten Annel dung) vorzusehen.
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Gel 6st werden soll diese Aufgabe mt den beiden,
gegentber dem Stand der Techni k neuen Merkmal en dal3

- sich das CGehduse Uber die gesante Lange des
Wagengriffs erstreckt und

- einen gleichbl ei benden Querschnitt Uber die gesante
Lange des Wagengriffs aufweist.

Nach Uberzeugung der Kanmer war es am Prioritatstag der
Anmrel dung i m Sept enber 1989 bereits weit verbreitet, an
oder auf den Ei nkauf swagen von Super- und G ol3n#r kten
Wer bung anzubri ngen und sei es nur in Formvon

Fi rmenl ogos. Dies wird vom Annel der sel bst in seiner

Ei ngabe vom 21. Dezenber 1999, Seite 2, Absatz 4

ei ngeraunt. Der Annel der fuhrt dort sel bst aus, dal3 es
bekannt sei, die vomGiff gebildete (neist runde oder
oval e) Flache mt H nweisen auf den Betrei ber des
Wagens, insbesondere mt Hi nweisen auf den

ent sprechenden Supermarkt zu versehen. Auf Seite 2,
Absatz 3 der gl eichen Eingabe ré&aunt der Annel der des

wei teren ein, dalR eine Werbefl &he "ganz all genein eine
FI &che" ist, die zur Aufbringung von Werbung .......
geeignet ist. Mt anderen Wrten, auch der Annel der gi bt
zu, dall jede Art von Fl &che, ob sie nun gekriummt oder
plan ist und ihr Unfang rechteckig oder elliptisch oder
von sonstiger Formist, unter den Anspruch fallt, so sie
nur zur Aufbringung von Werbung geei gnet ist. Der
Ausdruck im Anspruch 1 betreffend die "flache" Qoerseite
des Cehauses sagt lediglich aus, dalR es sich um eine
"flache Fl ache" (identische Doppel besti mmung fur

densel ben Begriff) handelt; der Ausdruck sagt jedenfalls
ni cht aus, dal3 die Flache "plan" oder "eben" (im Sinne

von "in einer Ebene") ware. Di e Kammer vermag auch nicht
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der Argunentation des Annel ders in seiner oben genannten
Ei ngabe, Seite 2, Absatz 4 zu folgen, wo eine klare

Unt er schei dung zwi schen "Hi nwei sen auf den Betrei ber des
Wagens" und " Produktwerbung" verlangt wird, da eine

sol che Unterschei dung zw schen bei den Arten der Werbung
i mAnspruch 1 keinerlei N ederschlag gefunden hat.

Ausgehend von den Figuren 1 und 2 der Druckschrift D1

wi rd der Fachmann, dem die an sich schon bekannte

Auf gabe der Anbringung von Werbeaufschriften gestellt

I st und der nun "eine Werbefl ache, die fur die

ver schi edenst en Zwecke genutzt werden kann", schaffen
sol |, zundchst spontan hierfur den Deckel (9) des
Minzschl of3- Gehduses (2) vorsehen. Falls sich dieser
Deckel zur Aufbringung von grofReren | nformati onsnmengen
als zu klein erweisen sollte, wird er die fur die

Wer bungsi nf or mati on vor gesehene Gehéauseoberfl ache

ent sprechend sei nen Bedirfni ssen vergroBRern. H erfdr
steht ihmals einfachste Losung die Mglichkeit offen,
di e Abnmessungen des Deckel s des Minzschl o3gehauses

| i near zu vergrofRern, ohne dabei dessen Querschnitt zu
ver andern, wodurch er zwangsl aufig zu ei nem kastenf 6rm g
quader f 6rm gen CGehause-Teil gel angt, das sich
erforderlichen Falles auch Uber die gesante Lange des
Wagengriffs erstrecken kann. Di e angebliche Erfindung
besteht somt lediglich in der angenessenen Vergr6i3erung
ei ner grundsatzlich als |Infornmations-Wrbetrager

geei gneten Fl ache, ohne dalR durch di ese Vergrdferung ein
ni cht vorhersehbarer Effekt erzielt wirde.

Di e Kammer vermag sich auch nicht den Ausfihrungen des
Beschwer def thrers anzuschl i eRen, dalR die Fl ache des
Deckels (9) in D1 deshalb fir die Anbringung von Werbung
ungeei gnet sei, weil die darauf befindliche Wrbung be
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der O fnung des Minzschl oR- Gehduses zerstort wirde.

Di eses Argunent ist schon deshal b nicht durchgreifend,
weil in der Regel die Werbung ofter gewechselt werden
darfte, insbesondere wenn es sich um "Produkt"-Wrbung
handel t, als das Minzschl o3 repariert werden nuf3.

Auch das Argunent, dall ein Synergieeffekt erzielt wrd,
kann ni cht durchgreifen:

We bereits in der Entscheidung T 0021/81 (ABlI. EPA
1983, 15) ausgefihrt, beruht der Gegenstand eines
Anspruchs, auch wenn er mt einer zusatzlichen Wrkung
verbunden ist, nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit,
wenn di e entsprechende techni sche Mallnahne fur den
Fachmann nahel i egend ist. Auch in der jungeren

Ent schei dung T 0506/ 92 kam di e Kanmer zu dem Er gebni s,
dalR ei ne Zusat zw rkung, di e dem Fachmann auf grund ei ner
nahel i egenden Di nensi oni erungsnmalBnahne zwangsl &ufig in
den SchofR fallt, gemalR der standi gen Rechtsprechung der
Beschwer dekanmern | edi glich ei nen Bonus darstellt, der
eine erfinderische Tatigkeit nicht begrinden kann.

Aus den vorstehend genannten G Unden beruht der
Cegenst and des Anspruchs 1 gemald Hi | fsantrag nicht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit im Sinne des

Artikels 56 EPU.

Der Anspruch 1 des Hil fsantrags genugt daher nicht den
Erforderni ssen des Artikels 52 (1)EPU in Verbindung mit
Arti kel 56 EPU und der Anspruch ist daher nicht
gewahr bar .

Der Anspruch 2 des Hilfsantrags ist vom nicht
gewdhr baren Anspruch 1 abhéngig und teilt somt das
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Schi cksal des nicht erfinderischen Anspruchs 1.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Griunden wird entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Di e Vorsitzende:

M Beer G Davi es
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