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Sachverhalt und Antréage

1611.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen den Wderruf des
eur opai schen Patents Nr. 440 021 durch die
Ei nspruchsabt ei | ung.

Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung hat
f ol genden Wortl aut:

"Ver fahren zur Kennzei chnung von Postgut zur

| dentifikation von Frankier- und Wertstenpel maschi nen
anhand deren Drucknuster, wobei di ese Maschi nen uber

m kr opr ozessor gesteuerte Druckverfahren verfigen, bei
denen das Drucknuster erst unmttel bar vor dem Druck aus
Festdat en und aktuell en Daten gebil det und bis zum Druck
zwi schengespei chert wird und auf das Postgut zusammen
mt den Ubrigen Daten des Werbeklischees, des Wert- und
des Datunsstenpels, ein lIdentifikationsmerkma

auf gedruckt wird, wobei das ldentifikationsnerkna

m ndest ens sol che of fen abgedruckten | nformati onen, we
den Wert, das Datum und di e Numrer der Maschine in
verschl issel ter Form unfal3t und das zw schengespei cherte
Drucknuster und das ldentifikationsnerkmal genei nsam

ei ner Drucksteuerung zur Erzeugung des endgul tigen
Druckmust ers zugef ihrt werden

dadur ch gekennzei chnet,

- dal das ldentifikationmerkmal aulRerdem unter

Ei nbezi ehung von Zahl enwerten des Kl i scheedrucks oder
Ziffern des jeweiligen Werbeklischees mttels eines
krypt ografi schen Al gorithnus erzeugt sow e gleichzeitig
mt den offen abgedruckten Informationen i mDrucknuster
als nmehrstellige Kryptozahl aufgedruckt wird."

Die Anspriche 2 und 3 des Patents in der erteilten
Fassung sind von Anspruch 1 abhangig.
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Der Ei nsprechende und nunnehri ge Beschwerdegegner hatte
den Einspruch auf die Einspruchsgrinde Artikel 100 a),
b) und c) EPU gest it zt.

D e angefocht ene Ent schei dung begr indete den W derr uf
des Streitpatents damt, dall der CGegenstand des
Anspruchs 1 in der erteilten Fassung Uber den Inhalt der
Annel dung in der urspringlich eingereichten Fassung

hi nausgehe (Artikel 100 ¢) EPU) und daR die im

Ei nspruchsverfahren geédnderten Anspriche 1 genal
Hauptantrag bzw. Hi | fsantrag den Schut zberei ch des
Streitpatents erweiterten und somt gegen

Artikel 123 (3) EPU verstieRen. Die unzul 4ssige Anderung
des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung bestehe darin,
dalR das ldentifikationsnerkmal "gleichzeitig mt den

of fen abgedruckten Informationen ... aufgedruckt w rd"
anstatt "zusatzlich", wie in der Annmel dung in der
urspriunglich eingereichten Fassung, z. B. Anspruch 1

f est gel egt gewesen sei. Durch di ese Anderung sei nach
Uber ei nsti mrender Auffassung der Schutzbereich des
Anspruchs 1 ei ngeschréankt worden, weil die urspringliche
Formul i erung neben ei nem (spal tenwei se) gl eichzeitigen
Druck auch einen Druck des Identifikationsnerkmals (in
Transportrichtung) vor oder nach den of fen abgedruckten
| nf or mati onen zugel assen habe. Der zeitliche
Zusammenhang der Druckvorgange sei aber in der
ursprungl i chen Beschrei bung nicht eindeutig offenbart.
G eichzeitiges Drucken sei nicht gl eichbedeutend mt

gl ei chzeitigem Ei nbetten santlicher Daten in die
Drucksteuerung. Die Streichung des strittigen Merkmals
i m Pat entanspruch 1 genmdl3 Hauptantrag bzw. Hilfsantrag
wirde aber die deichzeitigkeit des Aufdruckens nicht
mehr eindeutig zum Ausdruck bringen und somt den

Schut zbereich erweitern, weil dieses Merkmal eindeutig
einen Beitrag zur Erfindung |eiste.
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V. Der Beschwerdefihrer hat in der mindlichen Verhandl ung
vor der Kammer Patentanspriuche gemald Hauptantrag und
H | fsantrag eingereicht. Di e Patentanspriche des
Haupt antrags unt erschei den sich von jenen der erteilten
Fassung nur darin, dall Anspruch 3 der erteilten Fassung
gestrichen worden ist. Der einzige Patentanspruch genal
H |l fsantrag stellt eine Konbination der Anspriche 1 und
2 in der erteilten Fassung dar, wobei die Merkmal e des
kennzei chnenden Teils des Anspruchs 1 und das Merkma
"gleichzeitig" des Anspruchs 2 gestrichen worden sind.

VI . Der Beschwerdef ihrer (Patentinhaber) beantragte die
Auf hebung der angef ochtenen Entschei dung, die
Feststellung der Zul dssigkeit der Anspriche 1 und 2,
tuberreicht in der mindlichen Verhandlung als
Haupt antrag, bzw. der Zul &ssigkeit des einzigen
Anspruchs, Uberreicht in der mindlichen Verhandlung als
Hi | fsantrag, und di e Zuruckverwei sung der Angel egenheit
zur weiteren Entscheidung an di e Einspruchsabteil ung.

VI, Der Beschwer degegner (Ei nsprechende) beantragte die
Zur ickwei sung der Beschwerde des Patenti nhabers.

VI11. Der Beschwerdefuhrer argunentierte i mwesentlichen we
fol gt:

D e angefochtene Entschei dung habe das Merkmal, dal3 das
| denti fi kati onsnerkmal "gleichzeitig mt den offen
abgedruckten Informati onen ... aufgedruckt w rd" falsch
ausgel egt. A eichzeitigkeit imstreng physikalischen
Sinn sei beim Streitpatent voll kommen bedeut ungsl os.

Sel bst bei rein philologischer Betrachtung sei eine

sol che Ausl egung nicht gerechtfertigt, weil das Wort
"gleichzeitig" haufig in einemviel allgeneineren Sinn

1611.D Y A
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verwendet werde. Bei vernunftiger Auslegung im

Cesant zusammenhang des Streitpatents sei darunter ein
Auf drucken innerhal b der kleinsten betrachteten

Zei teinheit zu verstehen, d. h. der Dauer des gesanten
Druckabl aufs fiur den zusamengef aldten Druck aus den
bekannt en, of fen abgedruckten I nformationen (Qoberbegriff
des Anspruchs 1) und dem nach der Erfindung hinzu-
gefugten ldentifikationsnmerkmal genmald kennzei chnendem
Teil des Anspruchs 1. Es gehe aus der Annel dung in der
urspriunglich eingereichten Fassung klar hervor, dal3 es
far die dem Streitpatent zugrundeli egende Aufgabe

wi chtig sei, dal das ldentifikationsmerkmal zusamen mt
dem bekannt en Drucknuster aufgedruckt werde. Deshal b sei
i m Prafungsverfahren versucht worden, diese Klarstellung
gegentber dem Ausdruck "zusatzlich" herzustellen. Es
komre aber nicht darauf an, wo das ldentifikations-

mer kmal i m Aufdruck erschei ne, da es ohnehin offen

auf gedruckt werde. Daher sei es fur die Erfindung
unwesentlich, in welcher zeitlichen Abfolge innerhalb
des Druckvorgangs di e Bestandteil e des Drucknusters

auf gedruckt wirden. Wenn "gl ei chzeitig" auf den
Druckvorgang fur die Bestandteil e bezogen werde, leiste
das Merkmal keinen technischen Beitrag zur Erfindung.
Das strittige Merkmal stelle daher bei korrekter

Ausl egung kei ne unzul 4ssi ge Anderung dar, oder es koénne,
bei engerer Auslegung als ein Merkmal ohne technischen
Beitrag i m Sinne der Entschei dung der G olen

Beschwer dekammer G 1/93 (ABI. EPA 1994, 541, Punkt 16),
i m Pat entanspruch 1 bl ei ben. Es kdnne aber auch, w e
nach dem H | fsantrag, durch das explizit offenbarte

Mer kmal "zusanmen mt" unschrieben werden

Der Beschwer degegner argunentierte i mwesentlichen we
fol gt:
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Das Merkmal "gleichzeitig" sei physikalisch gesehen ein
ganz klarer Begriff, der keine zeitliche Verschiebung
zwi schen den bei den Vorgangen Drucken des

| denti fi kati onsnmerkmal s und Drucken der offenen

| nformati onen erl aube. Das Merkmal konne i m Zusamrenhang
des Anspruchs 1 der erteilten Fassung des Streitpatents
kei ne andere technisch sinnvoll e Bedeutung haben,

i nsbesondere nicht die vom Beschwer def Ghrer genannte,
synonynme Bedeutung "zusammen nmit". Denn es sei schon im
(ber begriff des Anspruchs 1 festgel egt, dal das

| dentifi kationsnerkmal "zusamen mt den dbrigen Daten”
auf gedruckt werde. Di e Angabe "gleichzeitig" als Synonym
war e daher Uberflissig. Es sei fiur die zugrundeliegende
Auf gabe ei ner Erhohung der Sicherheit sehr wohl
wesentlich, ob die einzelnen Informationen gleichzeitig
auf gedruckt wirden, weil so Manipul ationen, wie z. B
ein nmehrmal i ges Verwenden ei nes St enpel auf drucks,
erschwert wirden. Deswegen gebe es im Stand der Technik,
z. B. DE-CG-2 501 035 (D5, Figur 1), auch Frankier-
maschi nen, die durch besondere Ausgestal tung der

Druckei nrichtung fur einen gleichzeitigen Aufdruck
unterschi edlicher Teile des Druckmusters sorgten

Der technische Beitrag des strittigen Merkmals zum
Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung gehe
auch daraus hervor, daR die strittige Anderung auf
Anregung der Prufungsabteil ung ei ngef gt worden sei, um
den beanspruchten Gegenstand neu und erfinderisch zu
machen.

Das Merkmal "gleichzeitig" sei aber in der Anneldung in
der urspringlich eingereichten Fassung weder so

of fenbart, noch koénne es durch andere offenbarte
Merkmal e ersetzt werden. Die Merknmal e des urspringlichen
Anspruchs 1, dal3 die Daten "unm ttel bar vor dem Druck"
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gebi l det und "zuséatzlich zu dem zu druckenden Muster"”
ein ldentifikationsnmerkmal abgedruckt werde, stellten
kei ne tenporal e Bezi ehung i m Sinne von "gl eichzeitig" zu
druckenden Bestandteil en des Drucknusters her. D e
Beschrei bung in der urspringlich eingereichten Fassung
of fenbare zwar, dalR die Kryptozahl "zusatzlich ... in
das Drucknuster eingefiugt" werde, und erwdhne direkt
anschl i eBend daran ei nen "zusanmmengef a3t en Druck”

(Seite 3, Zeilen 1 bis 8). Das | asse aber véllig offen,
in welcher zeitlichen Reihenfolge die Bestandteile

auf gedruckt wirden. In Anwendung der Entscheidung G 1/93
(supra, Punkte 13 und 16) konne das Merknal daher nicht

i m Anspruch 1 bl ei ben und auch nicht ohne Verstol3 gegen
Artikel 123 (3) EPU durch ein offenbartes Merkma

ersetzt werden

Ent schei dungsgr tinde

1611.D

Di e Beschwerde ist zul &ssig.

D e Kammer hat imvorliegenden Fall nur zu entscheiden,
ob der Gegenstand des Streitpatents Uber den Inhalt der
Anmel dung in der urspringlich eingereichten Fassung

hi nausgeht (Artikel 100 c) EPU). Di e angefochtene

Ent schei dung und der Beschwer degegner sehen eine

unzul dssi ge Anderung darin, daR das Identifikations-
merkmal "gleichzeitig mt den of fen abgedruckten

| nformationen ... aufgedruckt wird" (kennzei chnender
Teil des erteilten Anspruchs 1) und nicht "zusatzlich",
w e in entsprechenden Passagen des Anspruchs 1 in der
urspriunglich eingerei chten Fassung festgel egt war.

Es ist unbestritten, daR das Merkmal "gleichzeitig" in
der Annel dung in der urspringlich eingereichten Fassung
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nicht explizit offenbart ist. Es ist daher notwendi g,
durch Ausl egung den objektiven Inhalt des Anspruchs 1
und i nsbesondere den techni schen Beitrag des strittigen
Mer kmal s zu di esem Gegenstand zu besti mren. Dann kann
gepruft werden, ob dieser Cegenstand der Gesantheit der
Unterlagen in der urspringlich eingereichten Fassung
unm ttel bar und ei ndeuti g entnomen werden kann.

3.1 Pat entanspruch 1 in der erteilten Fassung (Anspruch 1
des Hauptantrags) wei st bezlglich des Druckens im
wesent | i chen fol gende Merknal e auf:

- das Drucknmuster (wird) erst unmttel bar vor dem Druck
aus Festdaten und aktuellen Daten gebildet und bis
zum Druck zw schengespei chert;

- (ein Identifikationsnerkmal w rd) auf das Postgut
zusammen mt den ubrigen Daten ... aufgedruckt;

- das zw schengespei cherte Drucknuster und das
I dentifikationsnerkmal (werden) genei nsam ei ner
Druckst euerung zur Erzeugung des endgul tigen
Druckmnust ers zugefuhrt; und

- das ldentifikationsmerkmal (wird) ... mttels eines
krypt ografi schen Al gorithnus erzeugt sow e
gl eichzeitig mt den of fen abgedruckten Informationen
i m Druckmuster als nehrstellige Kryptozah
auf gedr uckt .

3.2 Hi eraus geht hervor, dal das ldentifikationsnmerkmal und
di e of fen abgedruckten Informati onen Teile des
endgul ti gen Drucknusters sind, das in der Drucksteuerung
er zeugt und anschliefRend in ei nem ni cht n&her
festgel egten Druckvorgang auf das Postgut aufgedruckt

1611.D Y A
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wird. "Geichzeitig ... aufgedruckt” stellt somt in

di esem Zusamenhang ei ne engere Festl egung dar als
"zusat zl i ch" aufgedruckt, da beide |Informationen

zum ndest Bestandteil e dessel ben Druckergebni sses (des
endgul ti gen Drucknusters) sein nmissen. Cb mt di esem
Mer kmal ei ne engere Festl egung hinsichtlich des
Druckvorgangs geneint ist, ergibt sich aus dem Wrtl aut
des Anspruchs 1 allein nicht eindeutig.

Di e Beschrei bung der Patentschrift (insbesondere

Seite 3, Zeilen 1 bis 10, und Figur 2) offenbart

di esbeziglich, dal die beiden Daten aus den

Zwi schenspei chern (ZWD, ZWK) genei nsam f ir den
"zusamengef alt en Druck" der Drucksteuerung (DS)

zugef thrt und nach Prifung der Anlage an einer
Drucktromel (Figur 2) gedruckt werden. Al's wichtig fuar
di e Losung der zugrundel i egenden Aufgabe wi rd auf

Seite 2, Zeilen 44 bis 47, und Seite 3, Zeilen 13 bis
17, dargestellt, dall das so erhaltene endgultige
Drucknust er unfal schbar ist und dall anhand di eses
Drucknusters auf dem Postgut eine ldentifizierung der
Maschi ne fiur die einzelnen Aufdrucke erfol gen kann. Es
gi bt aber keinen H nweis in der Beschrei bung, dal diese
Zi el e durch eine besondere zeitliche Abfol ge beim

Auf druck der Bildpunkte, Druckzeilen oder Druckspalten
des endgul tigen Drucknusters errei cht wirden

Das Merkmal "gleichzeitig ... aufgedruckt” in Anspruch 1
der erteilten Fassung ist daher nach Auffassung der
Kammer im Hi nblick auf das Druckergebnis ("aufgedruckt")
und nicht im Sinne des zeitlichen Ablaufs wihrend des
Druckvorgangs (gl eichzeitiges Drucken von Bestandteilen
des Druckmusters) zu verstehen. Mt anderen Worten i st
Anspruch 1 so auszul egen, dall das Drucken des

| dentifi kationsnerkmal s und der offen abgedruckten
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| nformati onen i nnerhal b der gleichen, hier betrachteten
kl ei nsten Zeiteinheit, nanmich des Druckvorgangs des
endgil ti gen Drucknusters, erfolgt. Anspruch 1 |egt

i nsbesondere nicht fest, dalR Spalten, Zeilen oder

gew sse Bil dpunkte des Drucknusters innerhal b des
Druckvorgangs in einer bestimten zeitlichen Rei henfol ge
zuei nander gedruckt werden, sondern | ait dies, ebenso
wi e die Gesantheit der Unterlagen in der urspringlich

ei ngerei chten Fassung, offen

Di eser Ausl egung steht nicht entgegen, dal schon im
oerbegri ff des Anspruchs 1 festgelegt ist, dalR ein
| denti fi kationsnerknmal "zusanmen mt den dbrigen Daten
auf gedruckt wird". Denn bei der zweiteiligen Form
ei nes Pat ent anspruches kann es durchaus zu
W eder hol ungen mt gl ei chen oder synonynmen Ausdricken
kommen, ohne dall dadurch der objektive Inhalt des
Pat ent anspruchs in Frage gestellt ist. D e Festlegung
"gleichzeitig" verweist hier nochmal s auf das Ergebnis
des genei nsanen Druckvorgangs, das i mendglltigen
Drucknuster als Bestandteile sowhl die offen
abgedruckten I nformati onen als auch die "Kryptozahl"
aufwei sen mul3 und stellt somt keinen Wderspruch zur
Fest| egung des Oberbegriffs des Anspruchs 1 dar.

Di e Tatsache, dalR bei manchen anderen Franki er maschi nen
ein gleichzeitiges Drucken von Bestandteil en des
Drucknusters, z. B. der veranderlichen und

unver anderli chen Angaben mt ei nem Ti ntenstrahl drucker
und ei ner Druckwal ze nach D5 (Figur 1; Spalte 6,

Zeilen 21 bis 33), angestrebt wird, ist insofern zu

ber icksi chtigen, als das Merkmal "gleichzeitig ..

auf gedruckt" sol che Druckvorgange einschliefRen kénnte.
Das bedeutet aber nicht, dall der Gegenstand des

Pat ent anspruchs 1 des Streitpatents ein Verfahren
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festlegt, bei dem einzel ne Bestandteile des
Drucknmusters, etwa Zeilen oder Spalten, gleichzeitig
gedruckt werden niissen

Der Cegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten
Fassung (Hauptantrag) ist bei Auslegung i mvorgenannten
Sinn (Punkt 3.4) unmttel bar und eindeutig aus den
Ansprichen 1 und 2 sow e den den vorgenannten Stellen
der Patentschrift (siehe Punkt 3.3 oben) entsprechenden
Stell en der Beschreibung in der urspringlich

ei ngerei chten Fassung (insbesondere Seite 2, Absatz 1
Seite 2, Zeile 7 von unten bis Seite 3, Zeile 16;

Seite 3, letzter Absatz; Figur 2) zu entnehnen. Aus

di esen Stellen geht auch hervor, w e oben (Punkt 3.3)
ausgef ohrt, daf das ldentifikationsmerkmal und die offen
abgedr uckten I nformati onen nicht nur genei nsam der
Druckst euerung zugefidhrt und in das Druckmnuster

ei ngebettet werden, sondern auch als endgultiges
Druckmust er gedruckt werden.

Ebenso i st auch der Gegenstand des Anspruchs 2 dem
urspriunglichen Anspruch 2 und den genannten Stellen der
Beschrei bung direkt zu entnehnen.

Da bei m Gegenst and der Pat entanspriche des Hauptantrags
kei ne Anderungen gegeniiber den entsprechenden Anspriichen
der erteilten Fassung des Streitpatents vorgenonmen

wur den und da die Merkmal e der Patentanspriche in der
urspriunglich eingerei chten Fassung of fenbart sind, geht
es imvorliegenden Fall nicht umdie Frage, die G 1/93
(supra, Punkte 12, 13 und 16) zugrundelag, namich ob
ein nicht offenbartes Merkmal ohne Erweiterung des

Schut zberei chs gestrichen oder durch offenbarte Merknal e
ersetzt werden kann. Die diesbeziglichen Ausfihrungen
des Beschwer degegners sind daher nicht entschei dungs-
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er hebl i ch.

7. Die Frage, ob das Merkmal "gleichzeitig", wie im
ei nzi gen Pat entanspruch des Hilfsantrags, gestrichen
wer den kann und ob der gednderte Patentanspruch die
Erforderni sse des Artikels 123 (2) und (3) EPU erfullt
oder nicht, stellt sich imvorliegenden Fall nicht, da
dem Haupt antrag des Beschwerdef Ghrers stattgegeben
wer den konnte. Es geht aus den vorstehenden Ausf ihrungen
hervor, dalR di eses Merkmal nach Auffassung der Kanmmer,
korrekt ausgel egt, sowohl einen technischen Beitrag
| ei stet als auch eine Einschrankung des urspringlichen
Schut zberei chs darstellt.

8. Di e angefochtene Entschei dung hat zu den dbrigen
Ei nspruchsgrinden nicht Stellung genomen, und der
Pat ent i nhaber hat die Zurickverwei sung der Angel egenheit
zur weiteren Entschei dung an di e Ei nspruchsabteil ung

beantragt. Di e Kamrer sieht daher keine Veranlassung zu
den weiteren Einspruchsgrinden Stellung zu nehnen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angef ocht ene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Di e Angel egenheit wird zur weiteren Entscheidung an die
Ei nspruchsabt ei | ung zur tickverw esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

1611.D Y A
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