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Sachverhalt und Antréage

1708.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Zurickwei sung der
eur opai schen Pat entannel dung Nr. 92 102 576.3 durch die
Pr Gf ungsabt ei | ung.

Auf fol gende Dokunente w rd nachstehend Bezug genonmen:

D1 US- A-4 923 022
D3: EP- A-0 264 502
D5 US- A-4 836 352.

I n der mindlichen Verhandl ung vor der Kammer, die am

11. Juli 2001 stattfand, Uberreichte der Beschwerde-
fihrer neue Patentanspriche 1 bis 4, deren Gewdhrbarkeit
die Kammer in Aussicht stellte. Der Beschwerdef Ghrer
reichte per Telefax vom 16. Juli 2001 ei ne Reinschrift
der Anspriche 1 bis 4 sow e ei ne angepaldte Beschrei bung,
Seiten 1 bis 4 mt Ei nschub zur Seite 1, ein.

Pat ent anspruch 1 hat fol genden Wortl aut:

"Ei nrichtung zur Verarbeitung von Postgut, unfassend

m ndest ens ei ne Postgutzuf dhrung, eine mt einer
schlitzform gen O f nung zum Ei nf Gihren ei ner

Port okredi tkarte versehene Bedi enervorrichtung, eine mt
di eser verbundene Abrechnungsei nheit und far
unterschi edl i che Versandarten und unterschiedliche Ziele
ei gene gesi cherte Aufbewahrungsbehal ter zur Auf nahne des
Post gut es, dadurch gekennzei chnet, dal3 fur

unt er schi edl i che Postgutfornmate oder -versandarten
gesonderte unterschiedliche standardisierte

Post gut zuf hrungen vor gesehen sind, wobei die Auswahl
der Gebihr durch di e Wahl der Post gut zuf Ghrung

geschi eht, und dalR di e Abrechnungsei nheit durch die
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Port okredi tkarte oder eine Berechtigungskarte
aktivierbar ist, wobei im Zusamrenwi rken mt der

ei ngef Uhrten Karte und dem Anschl ag des Post gutes an
ei ner Transportsperre der Postgutzufdhrung die
Verrechnung der anfall enden Portogebihren in der

Abr echnungsei nheit erfol gt, anschliellend die
Transportsperre entriegelt sow e ei ne gesicherte

Auf bewahrung des Post gutes ohne Ausfihrung eines

Fr anki erdruckes vorgenomen wird."

Die Anspriche 2 bis 4 sind von Anspruch 1 abhangig.

V. D e angefocht ene Entschei dung hat die Zurickwei sung
damt begrindet, dal3 der Gegenstand der Anspriche
gegentber dem durch D1 nachgew esenen Stand der Techni k
nicht erfinderisch sei. Soweit die Argunente noch auf
den geénderten Anspruch 1 zutreffen, kdnnen sie we
fol gt zusammengef a3t werden

D1 of fenbare eine Einrichtung zur Verarbeitung von
Postgut mt einer Postgutzufdhrung, einer

Bedi enervorrichtung mt Magnetkarte, einer

Abr echnungsei nri chtung und jeweils genei nsanen

Auf bewahr ungsbehél tern fir Postgut einer bestimmten
Versandart. Die Behalter seien auch als gesicherte

Auf bewahr ungsbehél t er ausgef Uhrt, da sie fir
Unberechti gte unzugénglich seien. Dl of fenbare auch eine
Transportsperre, da der Benutzer nach dem Wegen des
Postgutes erst die Versandart wéhlen und mt der

Magnet karte zahl en misse. Bei dieser Einrichtung stelle
di e Verwendung ei ner Kreditkarte oder Chipkarte fur die
Bezahl ung der anfall enden Portogebihren eine ubliche
Ausf Uhrung ei ner Magnetkarte dar. Der Verzicht auf einen
Franki erdruck stelle nur eine konstruktive Vereinfachung
dar, die der Fachmann vornehnen wirde, wenn der
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Zustel |l er eine solche nicht ausdricklich verlange, we
di es bei privaten Zustelldiensten (i m Gegensatz zur
Bundespost) der Fall sei. Witer stellten

unt erschi edl i che standardi si erte Postgutzuf Ghrungen nur
ei ne nahel i egende Alternative zu den in D1 offenbarten
Sortiertasten fur verschi edene Versandarten dar. Da die
Vor- und Nachteile dieser Varianten auf der Hand | agen,
wir de der Fachmann ohne erfinderisches Zutun zum
beansprucht en Gegenstand gel angen.

Di e Kanmer w es den Beschwerdef Ghrer in einer Anlage zur
Ladung fidr die mindliche Verhandl ung unter anderem
darauf hin, dall der auf eine Einrichtung gerichtete,
geanderte Anspruch 5 in der Fassung, die mt der
Beschwer debegr indung ei ngerei cht wurde, nicht nehr das
Mer kmal Chi pkarte al s Bedi enervorrichtung aufweise und
dall der Annelder mt Schreiben vom22. Juli 1997 im
Praf ungsverfahren erkl &t habe: "D e Annel derin

verzi chtet auf die Bezahlungsvariante mt einer

Magnet karte wegen D1, nicht aber auf die Chipkarten-
variante."

Der Beschwerdef ihrer argunentierte i mwesentlichen we
fol gt:

Unt er Berucksichtigung der gegebenen Unstande kdnne die
i m Prafungsverfahren abgegebene Erkl arung nicht als
recht swi rksamer Verzicht ausgel egt werden. Ein Verzicht
auf di e Verwendung von Magnetkarten zugunsten von

Chi pkarten habe schon deshal b nicht recht mafdi g
ausgesprochen werden kénnen, weil eine Chipkarte (im

Si nne einer Celdkarte) in di esem Zusammenhang gar ni cht
in der Beschreibung in der urspringlich eingereichten
Fassung of fenbart sei.
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Durch di e einfache Auswahl einer fir ein bestimtes
Post gut standardi si erten Post gut zuf Ghrung kénne bei der
Erfi ndung ei ne fornmatabhangi ge Gebiuhr ohne weitere
Uber pr iif ung er hoben werden. Es geniige daher, nmit dem
Ei nfihren der Karte die Aktivierung der Abrechnungs-
ei nheit vorzunehmen und i m Zusammenw rken mt dem
Anschl ag des Postgutes an der Transportsperre die
Verrechnung und Auf bewahrung des Postgutes in ei nem
gesi cherten Auf bewahrungsbehél ter vorzunehnmen. Damit
befi nde sich das Postgut in der Verfigungsgewalt der
Post bef 6r derung und bendti ge kei nen Franki erdruck.
Druckwerk sowi e Waage oder andere Prifeinrichtungen
kénnten entfall en.

Di e angef ochtene Entschei dung habe in riuckschauender
Betrachtung festgestellt, dal zur Vereinfachung

besti mte Einrichtungen weggel assen werden kdnnten, wenn
die damt verbundenen Vorteile wegfielen. Es sei aber

ni cht nahel i egend zu erkennen, wel che Einrichtungen
weggel assen werden kénnen, ohne dall dadurch wesentliche
Funktionen verl oren gingen. Keinemder im Prufungs-

ver fahren genannten Dokunmente D1 bis D5 sei eine
Anregung zu entnehnen, mt den einfachen Mtteln der

vor | i egenden Annel dung auf ein aufwendi ges Druckwerk und
teure Prifeinrichtungen verzichten zu kdénnen. Nach D1
und D3, die beide die Verarbeitung von Briefen betrafen,
misse ei ne Uberprifung und ein Wegen des Postgutes zur
Besti mmung der Portogebuhr durchgefihrt werden. Denn es
gebe bei diesen Einrichtungen keine standardi sierten
Post gut zuf thrungen, die eine Kontrolle uUber das

zugef thrte Format erndglichten und gleichzeitig die
GebuUhr bestimten. D5 verzichte zwar auf ein Frankieren,
betreffe aber die Verarbeitung von Paketen und sehe auch
di e Moglichkeit vor, das Porto entsprechend der G 6Re

ei ner standardi sierten Box zu berechnen. Di e GeblUhr
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wer de aber verrechnet, wenn ein Paket in eine bestimte
Box gel egt werde, in welcher das Paket bis zur Leerung
auf bewahrt werde. Ei ne sol che Anordnung komme fur Briefe
nicht in Frage. Der Fachmann wirde daher nicht in
Erwadgung zi ehen, D5 mt D1 oder D3 zu konbi ni eren.

VII1. Der Beschwerdefthrer beantragte, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und ein Patent auf der G undl age
der per Telefax vom 16. Juli 2001 vorgel egten Unterl agen
zu erteilen.

Ent schei dungsgr tinde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.
2. Ander ungen

2.1 Anspruch 1 stellt eine Konbination der Merkmal e der
Anspriche 1 bis 4 in der urspringlich eingereichten
Fassung dar, die durch weitere Merkmal e der
urspringlichen Beschreibung (Seite 2, Abséatze 3 und 4,
sowm e Seite 3, Absatz 2) eingeschrankt ist. Der
Cegenst and des Anspruchs 1 geht daher nicht Utber den
I nhalt der Annel dung in der urspriinglich eingereichten
Fassung hinaus (Artikel 123 (2) EPU)

2.2 In Anspruch 1 fehlen einige Merknal e des Anspruchs auf
eine Einrichtung in der Fassung, die der angefochtenen
Ent schei dung zugrunde lag, we z. B. eine Chipkarte als
Bedi enervorrichtung in Verbindung mt einer Entriegelung
der Transportsperre und eine spezielle Chipkarte zur
Ent nahne des Postgutes mt Verschl Gssel ung des
Dat enaust ausches zw schen Chi pkarte und Abrechnungs-
ei nhei t.

1708.D Y A
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D e Kammer sieht di ese nun weggefal |l enen Ei nschrdnkungen
al s Formul i erungsversuche zur Beseitigung von Ei nwanden
der Priafungsabteilung an. Nach standi ger Rechtsprechung
der Beschwer dekanmmern verzichtet ein Annel der dadurch

ni cht automati sch auf einen breiteren Anspruch im

wei teren Verl auf des Erteilungsverfahrens.

Der Annel der hat mt Schreiben vom22. Juli 1997
gegenuber dem Européi schen Patentant erkl art, er

verzi chte auf di e Bezahlungsvariante mt einer

Magnet karte zugunsten ei ner Chi pkarte. D ese Erkl &rung
steht aber i m Wderspruch zu dem gl ei chzeitig mt diesem
Schrei ben ei ngerei chten unabhangi gen Verfahrensanspruch
7, der eine solche Beschrankung nicht aufw es. Auch die
Beschrei bung war zu di esem Zei t punkt nicht auf eine

Chi pkart enausf ihrung ei ngeschrankt. Andererseits legte
di e beanspruchte Einrichtung (Anspruch 1, Hauptantrag
und Hil fsantrag, der der angefochtenen Entschei dung
zugrundel i egenden Fassung) ein Zusanmenw rken ei ner

Chi pkarte mt einem Anschl ag des Postgutes zur

Entri egel ung der Transportsperre fest, das in dieser
Konmbi nation nicht fur die Chipkarte offenbart war (vgl.
Seite 4, Zeilen 3 bis 21). Unter den gegebenen Urst &nden
kann di ese Erkl arung nicht als eindeutige und

unwi derrufliche Verzichtserkl &rung im

Erteil ungsverfahren ausgel egt werden.

D e abhéangi gen Anspriche 2 und 3 sind von Anspruch 6 und
Seite 4, Absatz 1, der urspringlich eingereichten
Fassung herleitbar. Anspruch 4 kann dem urspriunglichen
Anspruch 7 in Verbindung mt Seite 4, Absatz 2, der
ursprunglich eingerei chten Fassung ent nonmen werden. Die
Beschrei bung i st an di e geanderten Pat ent anspriche
angepaldt worden
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Erfinderische Tatigkeit

D e angefochtene Entscheidung ist von der in D1

of fenbarten Einrichtung als néchstli egendem St and der
Techni k ausgegangen. Di e Neuheit des CGegenstands,

i nsbesondere i mH nblick auf die Kombination mt den

Mer kmal en "unt erschi edl i che standardi sierte Postgut -

zuf Uhrungen” und "ohne Ausfihrung ei nes Frankierdruckes”
ist nicht bestritten.

D1 (Figuren 1 bis 3) offenbart eine Einrichtung mt

ei ner Postgutzufdhrung (18) fir zu verarbeitende Briefe
(und wei tere Postgutzuf thrungen 26 fir schon
verarbeitete Briefe; Figur 1; Anspruch 7), eine

Bedi enervorrichtung mit einer schlitzfornm gen O fnung
(12) zum Ei nf uhren ei ner Magnetkarte und eine mt der
Bedi enervorrichtung verbundene Abrechnungsei nheit
(Spalte 3, Zeilen 19 bis 25; Spalte 4, Zeilen 14 bis
24). In einemunteren Teil des CGeh&uses sind nehrere
Auf bewahr ungsbehal ter (A, B, C) angeordnet (Figur 2).
Ei n Benut zer kann durch Dricken von Briefsortiertasten
(22) die gewinschte Art des Postdi enstes bestimen.
Abhangi g von der gewdhlten Art des Postdi enstes und dem
Gewi cht eines Briefs wird die Portogebihr berechnet
(Spalte 4, Zeilen 1 bis 9). Fur das Abw egen wird der
Brieftransport angehalten, wenn der Brief an einem

M kroschal ter (35) anstoft (Figuren 6 und 7; Spalte 3,
Zeilen 12 bis 18; Anspruch 5). D e gewogenen,
frankierten und bereits sortierten Briefe werden dann in
den Auf bewahrungsbehéaltern verwahrt, bis ein

Post bedi ensteter sie abholt (Spalte 4, Zeilen 37 bis
40) .

Cegentber diesem Stand der Techni k kann di e Auf gabe, die
dem Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 zugrunde
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liegt, darin gesehen werden, die bekannte Einrichtung zu
verei nfachen (vgl. Seite 1, Absatz 3 der Beschreibung).

Die Einrichtung nach Anspruch 1 | 6st di ese Aufgabe,

i ndem di e Auswahl der Gebuhr durch unterschiedliche

st andar di si ert e Post gut zuf thrungen geschi eht und i ndem
das Post gut ohne Ausfihrung ei nes Franki erdruckes in

ei nem Auf bewahrungsbehéal ter fur di e entsprechenden

Ver sandarten und Zi el e gesi chert aufbewahrt wird. Im
Zusanmenw r ken ei ner di e Abrechnungsei nheit
aktivierenden Portokreditkarte oder Berechtigungskarte
mt dem Anschl ag des Postgutes an einer Transportsperre
kann damt in sehr einfacher Wise die Verrechnung der
anf al | enden Portogebthren erfol gen. Denn die

st andar di si ert en Post gut zuf Ghrungen beschr danken das

zul assi ge Format ei ner Gebuhrenkl asse und kénnen i m
Normal fall (dber die maximal e Dicke des zugefihrten
Post gut es) auch ein grobes Raster fur das zul assi ge
Gewi cht darstellen. Das sol chermal3en (durch Mtarbeit
des Kunden) sortierte Postgut wird in dem der Versandart
ent sprechenden Auf bewahrungsbehélter abgel egt, da eine
spatere Unterschei dung der Versandart wegen des

f ehl enden Franki erdruckes nicht nehr noglich ist (siehe
auch Seite 2, Absatze 3 und 4, der Beschreibung).

D1 gi bt keinen H nweis darauf, dafll durch di ese ei nfachen
MalRnahmen trotz unterschiedlicher Formate und
Versandarten auf Sortiertasten und weitere Praf maBnahnmen
verzi chtet werden kann und dal} das sol chermal3en
sortierte Postgut unfrankiert aufbewahrt werden kann.

Ahnl i che Uberl egungen gelten auch fur den in D3
(Figuren 1 bis 3 und 6) offenbarten Stand der Techni k.
D3 (Spalte 1, Zeilen 17 bis 22) geht davon aus, dal
bekannte Ei nrichtungen zwar Standardpost verarbeiten
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kénnen, aber nicht geeignet sind, Portogebihren zu
berechnen. D3 schl agt vor, die Portogebihren in
Abhéangi gkeit vomermttelten Gewi cht und der (Uber
Sortiertasten 115 - 119) gewahlten Versandart des

Post gut es zu berechnen und das frankierte Postgut nach
Versandart in Aufbewahrungsbehéaltern abzul egen (D3,
Spalte 1, Zeile 38 bis Spalte 2, Zeile 5; Spalte 4,
Zeile 17 bis 21; Spalte 6, Zeilen 25 bis 40).

D5 of fenbart Einrichtungen zur Paketaufgabe in

Schl i eR3f achern. D e Pakete werden fir di e Berechnung der
Por t ogeblhren aut omati sch gewogen und/ oder abgenessen
und zusatzlich das Versandzi el berucksichtigt (Spalte 1
Zeilen 45 bis 58). D e Pakete werden nach Bezahlung mt
einer Kreditkarte (Spalte 6, Zeilen 37 bis 40) entweder
versperrt in individuellen Schliel3fé&achern aufbewahrt,
bis sie zu einer Sammel - und Verteilstelle gebracht
werden (Figur 1), oder koénnen in einer Ausfihrung mt

ei ner ei nzi gen Paket zuf ithrung (12) nach O fnen einer Tir
auf der Rickseite in das Innere eines Lagerrauns
rutschen (Figuren 9A, B; Spalte 10, Zeilen 17 bis 40).
Weiter schlagt D5 vor, dalR bei der Ausfihrung mt den

i ndi vi duel I en Schl i eR3f &chern verschi edene Fachgr df3en
vor gesehen und di e Portogeblihren von der G 6Re des
Faches abhangi g gemacht werden kdnnen (Spalte 3,

Zeile 66 bis Spalte 4, Zeile 11). In keiner dieser

Ausf Uhrungen sind gesi cherte Aufbewahrungsbehéalter fir
unt erschi edl i che Versandarten und Ziele oder ein
Zusamenwi rken der Kreditkarte mt einem Anschl ag ei ner
Transportvorrichtung zur Verrechnung und Entriegel ung
der Transportsperre vorgesehen. Bei der Ausfihrung mt

i ndi vi duel l en Schli el3f achern (Figur 1) bietet es sich
schon aus Pl at zspar grinden an, unterschiedliche

Fachgr 63en vorzusehen, die nornmal erwei se auch

unt erschi edl i chen Port ogebuhren entsprechen wirden. Fur
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di e Ausfihrung, bei der Pakete in einen Lagerraum

bef ordert werden (Figuren 9A, B), sind unterschiedliche
Paket zuf Ghrungen (allein) fur die Auswahl der Gebuhr
durch di e Wahl der Postgut zuf thrung weder of fenbart noch
nahegel egt. Damt gi bt D5 auch keinen Hi nweis, bei einer
Ei nrichtung zur Briefverarbeitung, we in D1 oder D3,
die Sortiertasten durch unterschiedliche standardisierte
Post gut zuf Ghrungen zu ersetzen und in den gesicherten
Auf bewahr ungsbehél t ern unfranki ertes Postgut abzul egen.

Di e anderen i m Priafungsverfahren bertcksichtigten oder

i m Recherchenberi cht genannten Dokunente geben ebenfalls
kei nen Hi nweis auf die vorgenannten Merkmale in der in
Anspruch 1 festgel egten Konbi nati on. Der Gegenstand des
Anspruchs 1 sowi e der von i hm abhangi gen Anspriche 2 bis
4 gilt daher in Anbetracht di eses Standes der Technik
al s auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend

(Artikel 56 EPU).

Nach Auffassung der Kanmer genigt die Annel dung in der
vorl i egenden Fassung daher den Erforderni ssen des
Uber ei nkomrens.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1708.D

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

Di e Angel egenheit wird an die erste Instanz mt der
Anor dnung zurtckverw esen, ein Patent mt fol gender
Fassung zu erteilen:
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Beschr ei bung:
Seiten 1 bis 4 und Einschub zu Seite 1 eingereicht per

Tel efax vom 16. Juli 2001;

Anspr tche:
Nr. 1 bis 4 eingereicht per Telefax vom 16. Juli 2001.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

U. Bul

1708.D

t mann W J. L. Weeler



