BESCHVWERDEKAMVERN  BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAI SCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L' OFFI CE EUROPEEN
PATENTAMI'S OFFI CE DES BREVETS

Interner Verteilerschl issel:

(A) [ ] Veroffentlichung i mAB|

(B) [ 1 An Vorsitzende und Mtglieder
(O [ 1 An Vorsitzende

(D) [X] Keine Verteilung

ENTSCHEI DUNG
vom 17. Juli 2001

Beschwer de- Akt enzei chen: T 0264/97 - 3.5.2
Anmel denumer : 90810166. 0

Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : 0390731

| PC: 7B 17/ 02

Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:

Verfahren zum Auff ul | en des Wertvor gabespei chers ei ner
Franki er maschi ne und Franki ermaschi ne zur Ausfidhrung des
Ver f ahr ens

Pat ent i nhaber:
FRAMA AG

Ei nsprechender:
Pi t ney Bowes I nc.

Stichwort:

Re[evante Recht snor nen
EPU Art. 54, 56

Schl agwort :

"Neuheit (bejaht)"”
"Erfinderische Tatigkeit (bejaht)"

Zitierte Entschei dungen

Orienti erungssat z:

EPA Form 3030 10.93



EPA Form 3030 10.93



9

Européaisches European
Patentamt Patent Office

Beschwerdekammern Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0264/97 - 3.5.2

ENTSCHEI DUNG

der Techni schen Beschwer dekamer 3.5.2

Beschwer def tGhreri n:
( Ei nsprechende)

Vertreter:

Beschwer degegneri n:
(Pat enti nhaberi n)

Vertreter:

Angef ocht ene Ent schei dung:

vom 17. Juli 2001

Pi t ney Bowes Inc.
Worl d Headquarters
St anford, Connecticut 06926-0700 (us)

Avery, Stephen John
Hof f mann, Eitle

Pat ent- und Rechtsanwal te
Post fach 81 04 20

D- 81904 Minchen (DE)

FRAVA AG
Post f ach
CH 3438 Lauperswi | (cH

Quehl, Horst Max, Dipl.-Ing.
Pat ent anwal t

Post f ach 223

Ri ngstrale 7

CH 8274 Tagerwi | en (cH

Eur opai schen Patentants, die am

Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung des

27. Dezenber 1996 zur Post gegeben wurde und
nmt der der Einspruch gegen das europdi sche

Patent Nr. 0 390 731 aufgrund des

Artikels 102 (2) EPU zuriickgew esen wor den

i st.
Zusammenset zung der Kanmer :
Vor si t zender : W J. L. Weeler
Mtglieder: M Ruggi u

P. Mihl ens



- 1- T 0264/ 97

Sachverhalt und Antréage

1878.D

CGegen di e Entschei dung der Einspruchsabteilung, den
Ei nspruch gegen das européi sche Patent Nr. 390 731
zur ickzuwei sen, hat di e Ei nsprechende Beschwerde

ei ngel eqgt .

I n der Beschwer debegrindung bezog sich di e Beschwerde-

fUhrerin nur auf eines der im Ei nspruchsverfahren
bereits genannten Dokunente, namich

D2: US- A-4 807 139

und nannte erstmal s das Dokunent

R17: US- A-4 629 871.

Am 17. Juli 2001 fand ei ne nmindliche Verhandl ung vor der
Kamer statt. In der mindlichen Verhandl ung erwahnte die
Beschwer def threrin auch das schon i m Ei nspruchsverfahren
genannt e Dokunent

D1: US- A-3 792 446.

Di e Beschwerdef ihrerin beantragt di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des Patents.

D e Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde
zur uckzuwei sen

D e unabhéngi gen Anspriche 1 und 7 des Patents | auten
wi e folgt:

" 1. Verfahren zum Auff il |l en des Wertvorgabespei chers
(20) einer Frankiermaschi ne, deren Funktionsabl auf durch
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ei ne zentral e el ektroni sche Steuereinheit gesteuert

wird, mt einemcodierten |Informationsaustausch zw schen
ei ner autorisierenden, ortsfernen Zentrale und dem

Benut zer der Franki ermaschine, wobei mttels der

St euerei nheit der Franki ermaschi ne ei ne passende
Zuordnung zw schen den ausget auschten I nformationen
Uberpriaft wird, dadurch gekennzei chnet, dass die
Erstellung der codierten Informationen und deren
gegensei tige Zuordnung zur Bereitstellung von

| nf ormati onspaaren fir |jede Franki ermaschi ne unabhangi g,
in Formvon echten Zufallszahl en und regell os
vorgenomen wird und dass die fur die betreffende

Franki ermaschine somt allein gultigen Informationen und
Zuor dnungen sowohl bei der Zentrale als auch in ei nem
Spei cher (21) der Franki ermaschi ne auf bewahrt werden, so
dass die Informationspaare nur bei der Zentrale in

| esbarer Form vorliegen, wobei das Auffullen des

Wer t vor gabespei chers (20) der Franki ermaschi ne um ei ne
vor gegebene Wertnenge erfol gt, nachdem auf grund ei nes
Programmes der Steuereinheit festgestellt worden ist,
dass die von der Zentrale erhaltene und zum Auffill en
des Wertvorgabespei chers (20) in die Frankiermaschine
al s Ei ngabecode ei ngegebene Information in identischer
Formul i erung gespeichert in der Franki ermaschine bereits
vor handen i st und wobei ein Informationspaar aus di esem
Ei ngabecode und einem fir eine weitere Auffillung der
Zentrale mtzuteil enden Retourcode besteht."

" 7. Franki er maschi ne zur Ausfihrung des Verfahrens
nach Anspruch 1, mt einer Rechner (32) und Speicher
(20, 21, 33, 34) aufwei senden el ektroni schen Steuereinheit,
die mt einer Anzahl von Ei ngabetasten (2-6,13-17,8) und
ei nem Anzei gefeld (7) verbunden ist, wobei einer der

Spei cher ein Wertvorgabespei cher (RAM 20) fir durch
Franki eren zu verbrauchende Wertnengen ist, der durch
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codi erten I nformati onsaust ausch des Benutzers der

Franki ermaschine mt einer autorisierenden, ortsfrenden
Zentrale auffidll bar ist, dadurch gekennzei chnet, dass
di e el ektroni sche Steuereinheit der Frankiermaschine

ei nen Festwertspeicher (ROM 21) aufweist, in dem
mehrere fest vorgegebene, aus ei nem Ei ngabecode und

ei nem Ret our code best ehende | nformati onspaare

gespei chert sind, wobei beide Codes aus echten

Zuf al | szahl en bestehen, die ebenso wi e ihre gegenseitige
Zuordnung allein fur die betreffende Frankiermaschine
gultig sind, auf dem Anzeigefeld (7) ein der ortsfrenden
Zentral e zu Uberm ttel nder Retourcode aufrufbar ist,
durch di e Ei ngabetasten (2-6, 13-17) ein von der
ortsfrenden Zentral e aufgrund des Retourcodes und ei nes
gewinschten Auffill betrages erhal tener Ei ngabecode

ei ngebbar ist, so dass die Steuereinheit mttels eines
gespei cherten Programms Uberpraft, ob der ei ngegebene
Code im Festwertspeicher (21) gespeichert ist, der

Wer t vor gabespei cher (20) nur dann um ei nen, durch den

ei ngegebenen Code festgel egten, im Festwertspeicher (21)
gespei cherten Betrag auffidll bar ist, wenn das Ergebnis
der Ueberprifung positiv ist und nach Auffdllung des

Wer t vor gabespei chers (20) der fur seine nachste
Auff il lung der ortsfrenden Tentrale mtzuteil ende neue
Ret our code aus dem sonst nicht zugéangli chen
Festwertspei cher (21) freigegeben und auf dem
Anzeigefeld (7) angezeigt wird."

Di e Beschwerdefidhrerin argunentierte i mwesentlichen we
fol gt:

D2 of fenbare den néchstliegenden Stand der Techni k. Der
Ei ngabecode r2 von D2 entspreche dem Ei ngabecode bei m
Streitpatent. Der Wert k von D2, der spater in der
Franki ermaschi ne nach Ei ngabe des Codes r2 fir den
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nachsten Auffidllvorgang erzeugt werde, entspreche dem
Ret our code bei m Patent. Nach D2 seien der Code r2 und
der Wert k aus unabhéangi g vonei nander erzeugten, echten
Zufal l szahlen i abgeleitet. Sie bilden also - we die
ent sprechenden Codes bei m Patent - Paare von regellos
zugeordneten, echten Zufall szahlen. Anders als bei der

i m Patent beschri ebenen Ausf Ghrungsform werde bei D2 far
j ede Auffillung ein Retourcode neu erzeugt. Da aber
Anspruch 1 des Patents nicht das gl eichzeitige

Vor handensei n von Ei ngabe- und Retourcode ei nes Paares
vorschrei be, fehle dem Gegenstand des Anspruchs 1 im

H nblick auf dem Stand der Techni k nach D2 di e Neuheit.

In D2 wirden echte Zufallszahlen bei Bedarf erzeugt. Der
Fachmann wi sse aber, dall man stattdessen eine Liste von
echten Zufallszahlen i mvoraus erzeugen und speichern
konne, was die gleiche Sicherheit biete, aber eine

gr 6Bere Spei cherkapazitat erfordere (D1, Spalte 8,
Zeilen 51 bis 68, oder R17, Spalte 10, Zeilen 38 bis
56). Es sei fur den Fachmann nahel i egend, di eses W ssen
auf den Stand der Techni k nach D2 anzuwenden. Der
Fachmann wir de auf grund di eser nahel i egenden
Uber | egungen zum Gegenst and des Anspruchs 1 des Patents
gel angen, auch wenn Anspruch 1 so ausgel egt werde, dal
er die gleichzeitige Speicherung, sowhl in der Zentrale
al s auch in der Frankiermaschi ne, von bei den Codes eines
Paar es vorschrei be.

Aus den gl ei chen Grinden wei se auch di e Franki ermaschi ne
nach Anspruch 7 des Patents keine erfinderische
Tati gkeit auf.

Di e Beschwerdegegnerin argunentierte i mwesentlichen we
fol gt:
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Anhand der Beschrei bung sei klar zu erkennen, we die
Anspr iche auszul egen seien. |Insbesondere sei klar, dal
unter "regell os" verstanden werden sollte, dal zw schen
bei den Zuf al | szahl en ei nes Paares kei n Zusamenhang
hergestellt werden koénnte.

Dokunment R17 sei verspéatet genannt worden und auch nicht
rel evanter als die anderen sich im Verfahren
befi ndl i chen Dokunmente. R17 sollte daher nicht

ber dcksi chtigt werden. Ferner betrafe RLl7 eine

Franki ermaschine, die mt Hlfe einer Kreditkarte
aufgefullt werde, und somt eine ganz andere Art von
Franki ermaschi ne al s das Patent.

Di e Entgegenhal tung D2 verwende kei ne | nfornmationspaare,
die mt denjenigen des Patents vergleichbar seien. In D2
sei der Eingabecode r2 aus einer der Zentrale mttels
eines Wertes k vorher mtgeteilten Zufallszahl i,
berechenbar. Daher fol ge die Paarung zwi schen dem Wert Kk
und dem Ei ngabecode r2 von D2 i m Gegensatz zum Pat ent

ei ner Regel, so dall der Ei ngabecode r2 von D2 nicht den
Char akter einer echten Zufallszahl habe. D es werde
durch die in Figur 4 von D2 gezeigte Tabelle bestatigt.
Zudem seien in der Frankiermaschine nach D2 kei ne

| nf or mat i onspaar e auf bewahrt, die aus einemdie
Auffal l ung ei nes Wertvor gabespei chers der Frankier-
maschi ne bew rkenden Ei ngabecode und ei nem bei der
nachsten Auffidllung der Zentrale mtzuteil enden
Ret our code bestehen. Bei der Machine nach RL7 werde nur
ei ne Rei he von einzel nen Zufallszahl en erzeugt und
gespei chert, die keine Informationspaare im Sinne des
Patents bilden. Der Retourcode nach dem Patent
ermbgl i che der Zentrale eine Uberprifung der
Berechtigung zum Auffullen, was bei D2 nicht nbglich
sei. Dies zeige, daR angebliche Ubereinsti mungen
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zwi schen D2 und der Erfindung nach dem Patent nur dank
ei ner ex post Betrachtung gesehen werden kdnnten.

Ent schei dungsgr tinde

1878.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Das Dokument D2 beschrei bt den am nachsten kommenden
Stand der Techni k, namich eine Frankiermaschine und ein
Verfahren zum Auff il l en des Wertvorgabespei chers der
Franki ermaschine. Ein Auffdllvorgang unfalt fol gende
Schritte:

- zuerst (bei einemvorherigen Auffillvorgang) wrd
ei ne echte Zufallszahl (i,;) durch einen
Zuf al | szahl engenerator in der Frankiernmaschine
erzeugt, dort gespeichert und der Zentrale mtgeteilt

- danach (bei maktuellen Auffdllvorgang) teilt die
Franki ermaschi ne der Zentrale einen Code (k) mt, der
sich aus einer neuen echten Zufallszahl (i,) fur
ei nen spateren Auffdillvorgang, einer Wertnenge (V)
far den aktuellen Auffdllvorgang und der
I dentifikati onsnunmer der Franki ernmaschine
zusamenset zt

- die Zentral e berechnet dann mttels einer |esbaren
Tabell e, die fur alle Frankiermaschinen gilt, aus der
friuher mtgeteilten Zufallszahl (i,;), der Wrtnenge
(v) und der ldentifikationnunrer der Frankiermaschi ne
ei nen Ei ngabecode (r?2)

- di eser Ei ngabecode (r2) w rd dem Benutzer der
Franki ermaschine mtgeteilt und in die
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Fr anki er maschi ne ei ngegeben

- eine mt demerwarteten Ei ngabecode identische

Formulierung (rl) wird in einer elektronischen

St euer ei nheit der Franki ermaschi ne durch Anwendung
ei nes pseudo-zufalligen Al gorithnus aus der

gespei cherten Zufall szahl (i,.;), der Wertnenge (V)
und der Maschi neni dentifi kati onsnummer berechnet und
gespei chert

- ei n Wertvor gabespei cher der Franki ermaschine wird um
di e vorgegebene Wertnenge (v) aufgefullt, wenn ein
Progranm der Steuereinheit der Frankiernmaschine
feststellt, dal der von der Zentrale erhaltene
Ei ngabecode (r2) der in der Frankiernmschine
berechneten Formulierung (rl1) entspricht.

Der Anspruch 1 des Patents sieht insbesondere vor, die
auszut auschenden I nformati onen so zu erstellen, dal3

| nf or mati onspaare, die aus regell os zugeordneten echten
Zuf al | szahl en gebil det sind, bereitgestellt werden und
dalR di e entsprechenden Informationen und Zuor dnungen
sowohl bei der Zentrale als auch in ei nem Speicher der
Franki er maschi ne auf bewahrt werden. Dazu sieht

Anspruch 1 noch vor, dall ein Informationspaar aus ei nem
Ei ngabecode und einemfir eine weitere Auffillung der
Zentrale mtzuteil enden Retourcode besteht.

Dagegen wird in D2 die Zufallszahl des Retourcodes, der
bei der nachsten Auffillung der Zentrale mtgeteilt
wird, erst dann in der Frankiermaschi ne erzeugt, wenn
der Ei ngabecode schon ei ngegeben und benitzt worden ist.
Ei ngabe- und Ret ourcodes von D2 sind daher nicht zu

ei nem Paar m tei nander verknupft und werden auch nicht
al s Informati onspaar in der Frankiermaschi ne aufbewahrt.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu
(Artikel 54 (1), (2) EPU)

In D2 sind die der Zentrale mtzuteil enden Retourcodes
nicht imvoraus in der Zentral e gespeichert, so dalR die
Zentrale nicht in der Lage ist, einen Retourcode zu

Uber prifen. Nach Anspruch 1 des Patents sind dagegen die
gultigen Informationspaare fur jede Frankiermaschine
schon in der Zentral e aufbewahrt, was die Mglichkeit
er6f fnet, einen Retourcode und somt die Berechtigung
der Franki ermaschine zu einer Auffidllung in der Zentrale
zu Uber pr af en.

Di e von der BeschwerdefUhrerin zitierten Stellen in D1
und R17 schei nen es zwar nahezul egen, einen Zufalls-
zahl engenerator durch eine gespeicherte Liste von vorher
erzeugten Zufall szahlen zu ersetzen. Aber auch wenn der
Zuf al | szahl engenerat or von D2 durch ei ne gespeicherte
Li ste von echten Zufall szahl en ersetzt wirde, wirden
noch keine Listen der jeder einzelnen Frankiermaschine
zugeordneten Retourcodes in der Zentral e getrennt

auf bewahrt. Daher ware die Zentral e auch in di esem Fal
nicht in der Lage, die Berechtigung einer bestimten
Franki ermaschi ne zu ei ner Auffdllung zu Uberprifen. Um
zum Cegenst and des Anspruchs 1 zu gel angen, milten be
der Zentrale getrennte Listen der Retourcodes fur jede
ei nzel ne Franki er maschi ne auf bewahrt werden, was vom
Konzept von D2 radi kal abwei chen wirde und - nach
Auf f assung der Kanmer - ohne vorherige Kenntnis der
Erfindung des Patents, d. h. ohne eine ex post
Betrachtung, nicht naheliegend ist.

Aus di esen Grunden ist die Kanmmer zum Schl u3 gekommen,
dalR der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU
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ber uht.

Der unabhangi ge Anspruch 7 definiert eine einzel ne
Franki ermaschi ne, die zur Ausfidhrung des Verfahrens nach
Anspruch 1 geeignet ist. Kraft der Rickbezi ehung auf
Anspruch 1 sieht Anspruch 7 insbesondere vor, dafl}
mehrere fest vorgegebene, aus ei nem Ei ngabecode und
einem fir die nadchste Auffillung der Zentrale

m t zut ei | enden Ret our code bestehende I nformati onspaare

i n ei nem Festwertspei cher der Frankiermaschi ne

auf bewahrt sind. Ferner wird nach Auffillung des

Wer t vor gabespei chers der Franki ermaschi ne der fiar die
nachste Auffillung der Zentrale mtzuteil ende Retourcode
aus dem sonst nicht zugéanglichen Festwertspei cher

frei gegeben und angezei gt.

Da keine fest vorgegebene Ei ngabecodes und kei ne fest
vor gegebene Retourcodes in ei nem Festwertspei cher in der
Franki ermaschi ne gemald D2 auf bewahrt sind, ist der
CGegenstand des Anspruchs 7 neu.

Bei D2 werden in der Frankiermaschine die mt den

Ei ngabecodes (r2) identischen Fornulierungen (rl) aus
den durch den Zufall szahl engenerator erzeugten

Zuf al | szahlen (i,.,) berechnet. Oowohl es die von der
Beschwer def ihrerin zitierten Stellen in D1 und R17
nahezul egen schei nen, einen Zufall szahl engenerator durch
ei ne gespei cherte Liste von vorher erzeugten

Zuf al | szahl en zu ersetzen, wirde der Austausch dieses
Zuf al | szahl engenerators mt einer gespeicherten Liste
von echten Zufallszahlen noch nicht zur Frankiermaschine
gemall Anspruch 7 des Patents fuhren, da di eser Anspruch
di e Spei cherung von nehreren, fest vorgegebenen

| nf or mat i onspaaren vorsi eht.
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Ausgehend von D2 sind al so nmehrere Schritte notwendi g,
um zum Gegenst and des Anspruchs 7 zu gel angen. Ein

wei terer dazu notwendi ger Schritt, namich die gemal3 D2
vor genomene Berechnung der identischen Formnulierungen
(rl) in der Frankiermaschine durch eine gespeicherte

Li ste von Zufall szahl en und Zuordnungen zu ersetzen, wWe
es in Anspruch 7 des Patents angegeben ist, ist nicht
durch D1 und/ oder R17 nahegel egt. Dieser Schritt wirde
vi el mehr vom Konzept der D2 radi kal abwei chen und ware
nach Auffassung der Kanmer ohne vorherige Kenntnis der
pat ent gemassen Erfindung, d. h. ohne eine ex post
Betrachtung, nicht naheliegend. Der Gegenstand von
Anspruch 7 gilt daher als auf einer erfinderischen

Tati gkeit beruhend.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

Di e Beschwerde wird zurickgew esen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

M Ki ehl W J. L. Weel er

1878.D



