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Sachverhalt und Antréage

D e Beschwerdefidhrerin hat gegen das europai sche Patent
Nr. O 459 159 Ei nspruch eingel egt. D e genannten

Ei nspruchsgrinde waren Unausf dhrbarkeit und fehl ende
erfinderische Tatigkeit. D e Beschwerde richtet sich
gegen di e Entschei dung der Einspruchsabteilung tber die
Zur uckwei sung des Ei nspruchs.

1. | m Beschwer deverfahren ist auf die fol genden bereits im
Ei nspruchsverfahren genannten Dokunente hi ngew esen

wor den:

Al: US- A-4 524 426
A2: US- A-4 876 956
A3: WO- A- 89/ 11692

A4: WO- A- 88/ 10464.

Mt der Beschwerdebegrindung bezog sich die
Beschwer def threrin zum ersten Mal auf fol gende

Dokunent e:
A5: US- A-4 168 533
AG: US- A-4 506 344.

I11. Anspruch 1 des Streitpatents lautet wie folgt:

"Franki er rodul zum Franki eren von Postgut, das ein
Druckwerk und ein Prozessorsystem zum Steuern des
Druckwer kes, zum Spei chern der zu druckenden Information
und zur Cebihrenabrechnung enthalt, dadurch

gekennzei chnet, dall das Franki ernodul in einem Sl ot

ei nes Laufwer ksei nschubes ei nes Personal conputers
angeordnet ist und dall das Prozessorsystem des
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Franki ermoduls mt deminternen |Informations- und

St ronver sorgungsnet z des Personal conputers durch intern
i m Gehause des Personal conputers gefidhrte Leitungen

ver bunden ist."

Anspriche 2 bis 12 sind von Anspruch 1 abhéangig.

Ei ne mindl i che Ver handl ung vor der Kanmer fand am
4. Mai 2001 statt.

Di e Beschwerdefihrerin argunentierte i mwesentlichen we
fol gt:

Di e Ausfihrbarkeit der Erfindung sei nicht nehr
bestritten. Jedoch sei unklar, welche Merknal e der
Begriff "Personal conputer” im Streitpatent unfasse.

Bei spi el swei se sei nicht klar, ob eine Festplatte und
ein D skettenl auf werk dazugehtérten. Es sei ebenfalls
unkl ar, ob der in Anspruch 1 des Streitpatents erwdhnte
Per sonal conmput er ein zwi ngendes Merknal darstelle, oder
ni cht.

Ware Anspruch 1 auf ein "Frankiernodul" per se
gerichtet, wire sein Gegenstand nicht neu, weil die aus
Al oder A2 bekannten Franki ernodul e von i hrer G 6Re her
ebenfalls fur die Anordnung in einem Slot eines

Lauf wer ksei nschubes ei nes Personal conput ers geei gnet
seien (siehe insbesondere: Al, Spalte 4, Zeilen 35 bis
38 oder A2, Figur 2B). Der Anspruch gebe nicht an, dald
das Franki ernodul exakt in den Slot passen niisse. Es
brauche nur klein genug zu sein, umdort angeordnet zu
wer den.

Fal | s der CGegenstand des Anspruchs 1 als di e Konbination
ei nes Franki ernodul s und ei nes Personal conputers zu
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verstehen sei, unterscheide er sich nicht, oder nur in
ei ner nahel i egenden Wi se, von den aus Al oder A2
bekannt en Post bear bei t ungsmaschi nen, deren Basis als

ei ne spezielle Art Personal conputer betrachtet werden
kénne. A3 und A4 zeigten, dall es nicht erfinderisch sei,
ein Erweiterungsnodul in einem Slot eines Personal -
conput ers anzuordnen

Das Franki ernodul des Anspruchs 1 unterscheide sich von
dem aus Al bekannten Franki ernodul nur durch die Art der
Schnittstelle fur das AnschlielRen an die Basis der

Post bear bei t ungsmaschi ne. Dies sei nicht erfinderisch,
wei | das Ersetzen der optischen Schnittstelle gemald Al
durch den in A3 gezeigten Steckverbi nder nahel i egend
sei .

A5 und A6 zeigten, dall die Aufgabe, ein preiswertes
Franki errodul fur Anwender mit geri ngem Post gut auf komren
zu entw ckel n, bereits vorher bekannt war.

Di e Beschwerdegegnerin argunentierte i mwesentlichen we
fol gt:

Der Fachmann wi sse, wi e ein Personal conputer aufgebaut
sei. Gemal3 Anspruch 1 solle das Frankiernodul in einem
Sl ot ei nes Laufwerksschachts ei nes Personal conputers
angeordnet sein; dieses Merknmal gebe dem Fachmann ei ne
kl are Lehre hinsichtlich der Abnmessungen des Mdul s.

Der Fachmann kann aus Al die Lehre entnehnen, ein
Franki er rodul auf seine m nimal en Funktionen zu
beschranken. Al l e andere Funktionen ei ner Frankier-
maschi ne kdnnten dann von der Post bearbei tungsmaschi ne
wahr genommen werden. Damt sollten die Kosten fir die
Herstel l ung und di e Wartung gesenkt werden. Die
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Wartungsfreundl i chkeit und der Konfort fir die Kunden
seien erhoht. Al sei von dem bei Postbearbeitungs-
maschi nen ublichen Sicherheitsdenken gepréagt und

of f enbar e kei nen Personal conput er

Wei | Franki ermaschi nen aufgrund i hrer speziellen
Funktion, "Geld zu drucken" ganz besonderen

Anf orderungen an di e Betriebs- und Mni pul ati ons-
sicherheit unterl &gen, wire es fur den Fachmann ni cht
denkbar, ein Frankiernodul mt einemelektrischen Cerat
zu konbi ni eren, das nicht von einemautorisierten
Franki er maschi nenherstel | er stamen wirde und an die
spezi el | en Bedirfni sse ei ner Frankiermaschi ne angepalit
ware. Um di ese Hurde uberspringen zu kdnnen, niflte sich
der Fachmann von der fir sein Cebiet gultigen

Si cher hei t sphi | osophi e | 6sen.

A3 sei auf einen Personal conputer gerichtet, in dem
Erwei t erungsnodul e verwendet wirden, um di e Funktionen
des Conputers zu erhdhen.

| m Franki er nrodul gemal3 Streitpatent koénnten
Si cherhei t sprobl ene durch ent sprechende Sof t war e-
mallnahmen ver hi ndert werden

Di e Beschwerdefuhrerin beantragte, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent zu w derrufen.

D e Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde
zur ickzuwei sen

Ent schei dungsgr tinde
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Neuhei t

Unstreitig wird das aus der Druckschrift Al bekannte
Franki ermodul al s nachstliegender Stand der Technik
angesehen.

Al beschrei bt ein el ektronisches Frankiernodul (postage
nmeter 10), das durch ei ne Postbearbeitungsmaschi ne
(mai li ng machi ne) oder eine externe Steuer- und

Anzei gevorrichtung (operation control and display 13)
steuerbar ist. Gemall Al soll das Frankiernodul nur jene
El ement e ei ner Franki ermaschi ne enthalten, die gegen
Mani pul ati on gesichert werden niissen, namich ein
Druckwerk (12, 60) und ein Prozessorsystem (25, 51) zum
St euern des Druckwerkes, zum Spei chern der zu druckenden
| nformati on und zur Cebihrenabrechnung (Figuren 1, 2 und
Spalte 5, Zeilen 20 bis 33; Figur 3 und Spalte 6,

Zeilen 3 bis 53). Alle anderen Funktionen einer

her kbmm i chen Franki ermaschi ne kénnen von der externen
St euer- und Anzei gevorrichtung wahrgenonmen wer den

Cenmall den Figuren 2 und 3 weist diese Vorrichtung ei nen
M kr oprozessor (20; 50), eine Anzeige (23; 72), eine
Tastatur (22; 71), eine Speicheranlage (21; 70), eine
Stronmversorgung (17; 65) und eine optische Schnittstelle
(14; 52, 53, 55) fiur den Anschl ul3 des Frankiernodul s
auf .

Somt offenbart D1 ein Frankiernodul genmal? dem
(ober begriff des Anspruchs 1

Ni rgendwo in der Al ist ein Personal conputer explizit
erwahnt oder suggeriert, aber die Beschwerdefihrerin
betrachtet die in Al dargestellte Steuer- und Anzei ge-
vorrichtung als ei nen Personal conputer.
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Unter dem Begriff "Personal computer” im Kontext des
vorl i egenden Patents ist nicht irgendei ne beliebige
Rechenanl age mt M kroprozessor zu verstehen, sondern
ein "Mttel der PC Rechentechni k", das einfach zu
handhaben und weit verbreitet ist (siehe die
Patentschrift, Seite 2, Zeilen 24 bis 27). Die in einem
gewdhnl i chen PC vor handenen Funkti onsgruppen w e
Stronversorgung, internes |Informationsnetz, Tastatur,
Monitor und ein standardisiertes Slot fur einen

Lauf wer ksei nschub werden m tgenut zt (siehe
Patentschrift, Seite 2, Zeilen 46 bis 57). Ein
gewdhnl i cher PC hat Anschl Usse, die ublicherweise als
standardi sierte Steckverbi nder gebildet sind, und nicht
al s spezifische optische Schnittstellen wie in Figur 2
oder 3 von Al.

Gemall Al sollen die Kosten fir die Herstellung und die
Wartung von Franki ermaschi nen gesenkt werden, indem
Teile, die nicht sicherheitsrel evant sind, aus dem
Franki ermodul als solchemin die restliche

Post bear bei t ungsmaschi ne verl agert werden. Somt sind
al I e Angaben und Aufgaben in Al, insbesondere die

St euer- und Anzei gevorrichtung, i m Rahnen der

Post bear bei tung zu ver st ehen.

Franki er maschi nen si nd besondere Maschi nen, die
praktisch zum " Gel ddrucken" geei gnet sind und

denment sprechend hohen Sicherheitsanforderungen gentgen
nmissen. Post bear bei t ungsmaschi nen sind ebenfalls
speziell e Maschinen, die w e Frankiernmaschi nen spezi el
fir Bearbeitung von Postgut eingerichtet sind und nur
fur diesen Zweck verwendet werden koénnen. Dagegen sind
Per sonal conput er flexibel in verschi edenen Anwendungs-
berei chen ei nsetzbar, vorw egend i mprivaten und

ei nfachen komerziellen Bereich. Somt gehoren
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Per sonal conput er ei nem ganz anderen techni schen Cebi et
al s di e zweckgebundenen Franki er- und Post bear bei t ungs-
maschi nen

Gowohl er fiar einen breiten Anwendungsberei ch geei gnet
ist, ist ein Personal conputer - konstruktiv gesehen -
nicht mt einem M kroconputer gl eichzusetzen. Cowohl die
in Al offenbarte Steuer- und Anzei gevorrichtung nicht
unbedi ngt ei ne Post bear bei t ungsnmaschi ne sei n nmuf3, kann
nicht unmttel bar und ei ndeutig aus Al ent nommen werden,
dalR die Steuer- und Anzeigevorrichtung (13) auch ein

Per sonal conput er sei n kann

Di e Merkmal e gendl3 dem kennzei chnenden Teil des
Anspruchs 1 sind daher nicht in Al offenbart.

Aus kei nem der anderen vorliegenden Dokunmente zum St and
der Techni k ist ein Frankiernodul bekannt, das geei gnet
ist, in einem Slot eines Laufwerksei nschubes ei nes

Per sonal conput ers angeordnet zu werden. In A2 wird

I ediglich ein Modul fir den Einbau in einer

Post bear bei t ungsmaschi ne of fenbart; di eses Mdul enthalt
aber auch eine Tastatur und ei ne Anzei gevorrichtung und
i st demmach nicht fdr die Anordnung in einem Sl ot eines
Per sonal conput ers geeignet. Somt ist der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Streitpatents gegeniber dem Stand der
Techni k neu (Artikel 54 EPU)

Erfinderische Tatigkeit

Vom St and der Techni k nach Al ausgehend |iegt dem
Streitpatent die Aufgabe zugrunde, eine kostengunstigere
Franki ermaschi ne zu schaffen, die einfach zu handhaben

i st und sich besonders fir Anwender mt geringerem

Post gut auf kormen ei gnet .
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Nach Anspruch 1 des Streitpatents wird di ese Aufgabe
durch die | dee gel 6st, eine Frankiermaschi ne aus ei nem
Franki er rodul und ei nem her kdm i chen ubl i chen

Per sonal conput er zu bi |l den. Das Franki er nodul

unt erschei det sich von herkénm i chen Franki er nodul en
dadurch, dal3 es in einem Sl ot eines Laufwerksei nschubes
ei nes Personal conput ers angeordnet werden kann und far
den Anschlu3 an das Informations- und Stronversorgungs-
net z des Personal conputers geeignet ist.

CGenmald der Erfindung ist es noglich, aus einem

Franki ermodul , das nur jene Elenente enthalten soll, die
gegen Mani pul ati on gesichert werden nissen, namich die
el ekt roni sche Abrechnungsei nrichtung und das DruckwerKk,
und ei nem gangi gen Per sonal conput er ei ne Franki er-
maschi ne zu bil den, ohne dalR sich der Kunde eine
speziell e Franki er- oder Postbearbeitungsmaschi ne kaufen
mul3. Dies ist ein neuer und grundséatzlich anderer
Ansatz. Al lehrt (supra 3.2), eine Postbearbeitungs-
maschi ne aus Sicherheits- und Wartungsgrinden in zwei
Vorrichtungen zu teilen, namich ein Frankiernodul, das
nur ei ne Abrechnungsei nrichtung und ein Druckwerk
enthalt und eine Basi smaschine, die alle andere
Franki er funkti onen gewdhrleistet. Zwar entsprechen
besti mt e Konponente der Vorrichtung gemall Al, w e
Tastatur, Anzeige, Rechenfunktionen und Stronversorgung,
auch dblichen Konponenten oder Funkti onsei nheiten eines
Per sonal conput ers, aber dies gi bt dem Fachmann kei ne
Anr egung, ei ne Post bear beitungsmaschi ne so zu verandern
dal3 das Franki ernodul in den Laufwerksei nschub ei nes

Per sonal conput ers pafit und so das Prozessorsystem des
Franki ermoduls mt deminternen |Informations- und

St ronver sorgungsnet z des Personal conputers zu ver bi nden
Um di esen Schritt zu tun, nuBte sich der Frankier-
maschi nenf achmann erst von der bisher gultigen
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Si cher hei t sphi | osophi e | 6sen, wonach Franki er maschi nen
aufgrund i hrer speziellen Funktion ganz besonderen

Anf orderungen an di e Betriebs- und Mani pul ati ons-
sicherheit unterliegen. Nach Auffassung der Kanmer war
es daher nicht naheliegend, ein Frankiernodul von einem
el ektroni schen Gerat - insbesondere ei nem Personal -
conputer - steuern zu |assen, das nicht von ei hem
autorisierten Franki ermaschi nenhersteller stammt und an
di e spezi el l en Bedirfnisse ei ner Frankiermaschi ne
angepaldt war.

5.4 Aus A3 erhalt der Fachmann die Lehre, Steckplatinen, die
sonst an di e Rickwand ei nes Personal conput ers gest eckt
wer den, aus Pl atzgrinden und aus G inden der |eichteren
Aust auschbarkeit in einen freien Laufwerkseinschub eines
Per sonal comput ers zu schi eben. Dabei bl ei bt der
Per sonal conput er jedoch ein "nulti-purpose conputer”
Somt legt A3 fur den Fachmann nicht nahe, bestimmte
Funkti onen ei ner Frankiermaschi ne auf einen
Per sonal conput er zu Ubertragen. Der Fachmann hat al so
kei nen Grund, die Lehren von Al und A3 zu konbi ni eren.

5.5 Es versteht sich von sel bst, dal3 ein Frankiernodul genmald
Anspruch 1 des Streitpatents nur von ei nem Personal -
conput er gesteuert werden kann, der mt einer dafir
geei gneten Software ausgerdtstet ist. Ein nbglicher
M Bbrauch des Franki ernmodul s und der Post gut -

i nformati onen kann daher durch SoftwarenmalBnahnmen
ver hi ndert werden. Somt ist es nbglich, einen

St eckverbi nder als Schnittstelle zu verwenden, ohne die
Betri ebs- und Mani pul ati onssicherheit zu

beei ntrachti gen.

5.6 I n Dokunent A2 ist das Frankiernodul mt einer eigenen
Tastatur und ei ner ei genen Anzei ge versehen und besit zt

1208.D Y A
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al I e Funktionen einer Frankiermaschine. Somt findet
sich in A2 kein H nweis darauf, das Frankier-

maschi nenodul so auszubil den, dalR es in dem

Lauf wer ksei nschub ei nes Personal conput ers palt.

5.7 Fol glich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 weder durch
ei nes der Dokunente Al und A2 fir sich noch durch eine
Konbi nati on di eser Dokunente mt A3 nahegel egt.

6. Dokurment A4 wurde wegen verspdateten Vorbringens im
Ei nspruchsverfahren nicht bericksichtigt. D e Kanmer
si eht keinen Gund, in diesem Punkt von der Auffassung
der Ei nspruchsabteil ung abzuwei chen.

7. Di e Dokunmente A5 und A6 beschrei ben eine Frankier-
maschi ne i m "Hosentaschenformat™, d. h. als kleines
tragbares Handgeréat. Ein Frankiernodul, das ein
Druckwerk und ein Prozessorsystementhadlt und in ei nem
Sl ot ei nes Laufwerksei nschubes ei nes Personal conputers
angeordnet wird, ist in diesen Dokunenten aber nicht
of fenbart.

8. D e Kammer konmmt somt zu dem Schl uf3, dal3 der
ent gegenhal tene Stand der Techni k das Franki er nodul
gemalR Anspruch 1 des Streitpatents nicht nahel egt
(Artikel 56 EPU). Dasselbe gilt fiur die davon abhangi gen
Anspriiche 2 bis 12. Die in Artikel 100 EPU genannten
Ei nspruchsgrinde stehen der Aufrechterhaltung des
Patents ni cht entgegen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:
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D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

U. Bul t nann W J. L. Weeler
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