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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Einsprechenden (Beschwerdefiithrerin)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung den Einspruch gegen das europdische
Patent Nr. 1 483 735 zurlckzuweisen, d.h. das
europadische Patent in der erteilten Fassung

aufrechtzuerhalten.

Der Einspruch richtete sich gegen das erteilte Patent
im gesamten Umfang. Er war auf die Griinde gemal Art.
100 a) EPU in Verbindung mit Art. 52 (1) und 56 EPU,
sowie Art. 100 c) EPU (vgl. Art. 123(2) EPU) gestiitzt.

In der angefochtenen Entscheidung vertrat die
Einspruchsabteilung die Auffassung, dass der
Patentanspruch 1 keine unzulédssige Erweiterung im Sinne
des Art. 123(2) EPU darstelle. Die beanspruchte
Erfindung sei auch erfinderisch im Sinne des Art. 56
EPU.

Mit ihrer Beschwerde beantragte die Beschwerdefiihrerin
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des Patents.

Mit der Beschwerdebegriindung wiederholte die
Beschwerdefithrerin ihre bereits erstinstanzlich
vorgebrachte Auffassung, wonach der Anspruch 1 des
Patents in der erteilten Fassung entgegen Art. 123(2)

EPU erweitert sei.

Dariilber hinaus seien alle Schritte des Verfahrens gemal
Anspruch 1 des strittigen Patents in D13 (RFID
Handbuch; Klaus Finkenzeller, Carl Hanser Verlag 2000;
2. aktualisierte und erweiterte Auflage, Seiten VIII,
X1V, 21, 363-370) offenbart bzw. aus D13 nahegelegt.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei dementsprechend
nicht neu bzw. nicht erfinderisch im Hinblick auf D13.
In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls auf die Lehre
der D17 (WO-A-00/26855) hingewiesen. Auch gegenlber
Dokument D18 (EP-B1-1 012 792) sei das Verfahren gemaB
Anspruch 1 des strittigen Patents nicht erfinderisch.
Dariber hinaus nahm die Beschwerdefihrerin zum ersten
Mal mit der Beschwerdebegrindung auf Dokument D19 (US-
Bl-6 222 452) Bezug. Nach Auffassung der
Beschwerdefihrerin offenbare D19 alle Merkmale des

Anspruchs 1 oder lege sie zwingend nah.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurlickweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung
des Patents in der erteilten Form (Hauptantrag).
Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des
Patents in geédnderter Fassung auf der Grundlage eines
Satzes von Anspriichen gemadl einem ersten, zweiten,
dritten oder vierten Hilfsantrag, eingereicht mit

Schreiben vom 21. Dezember 2012.

In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdebegriindung
wiederholte die Beschwerdegegnerin ihre vor der ersten
Instanz vorgebrachten Argumentation, was die
unzureichende Substantiierung des Einspruchs der
Einsprechenden (Beschwerdefiihrerin) anging. Dabei wurde
insbesondere auf die Unvollstandigkeit der
eingereichten Druckschrift D13 und auf teilweise nicht
korrekte bzw. fehlende Verweise auf Dokumente D13, bzw.
D16 ("Luchs 5000", Prospekt Art. Nr. 288 1635, Giesecke
& Devrient, 1997) in der Einspruchsschrift hingewiesen.
Alles in allem sei es sowohl fiir die Patentinhaberin
als auch fir das Europaische Patentamt nicht
ausreichend klar erkennbar, in welcher Weise und mit
welchen Beweismitteln das Patent tatsachlich

angegriffen wurde. In diesem Zusammenhang wurde auf die
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in der Entscheidung T 222/85 flir eine angemessene
Substantiierung aufgestellten Kriterien hingewiesen. Im

vorliegenden Fall seien diese Kriterien nicht erfillt.

Zum Einwand der unzuldssigen Erweiterung, wies die
Beschwerdegegnerin auf Seite 7. Zeilen 7-12 hin. In
dieser Hinsicht stelle der Hinweis auf "anderweitig
zugeordnete Daten des Dokuments" eine ausreichende
Stiitzung fir den im Anspruch 1 vorhandenen Begriff der

"Daten des gedruckten Dokuments".

Im Hinblick auf Dokument D13 wies die
Beschwerdegegnerin darauf hin, dass der Einspruchsgrund
der mangelnden Neuheit mit dem Einspruch nicht geltend
gemacht wlirde. Die Einfithrung dieses weiteren
Einspruchsgrundes sei jedoch im Beschwerdeverfahren

unmdéglich.

Darliber hinaus weise das Verfahren des erteilten
Hauptanspruchs Unterschiede zu dem aus D13 bekannten
Verfahren auf. Das beanspruchte Verfahren ergebe sich

auch nicht in naheliegender Weise aus DI13.

Das verspatete Vorbringen der Druckschrift D19 sei
nicht entschuldbar. Auberdem sei das Dokument auch

nicht hochrelevant.

Am 7. Juli 2007 wurden die Parteien zur mindlichen

Verhandlung geladen.

In einer Mitteilung der Kammer gemal Art. 15(1) VOBK
vom 24. Juli 2007 wurden die Parteien iUber die
vorlaufige unverbindliche Auffassung der Kammer

unterrichtet.
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Beziiglich des Einwands der ungenigenden Substantiierung
des Einspruchs stellte die Kammer fest, dass im Laufe
des Einspruchsverfahrens sowohl die Einspruchsabteilung
als auch die Patentinhaberin trotz fehlerhaften
Hinweisen im Stand der Technik durchaus erkennen
konnten, in welcher Weise und mit welchen Beweismitteln

das Patent angegriffen wurde.

Im Hinblick auf die Frage der Zulassigkeit des spat
eingereichten Dokuments D19 wies die Kammer auf dessen

Relevanz hin.

Mit Schreiben vom 25. Februar 2014 stellte die
Beschwerdegegnerin den Antrag, die Druckschrift D19 in
dem Beschwerdeverfahren nicht zuzulassen, da sie
verspatet im Einspruchsverfahren eingefihrt wurde.
AuBerdem war das Dokument bereits im Prifungsverfahren
der parallelen US-Patentanmeldung des Streitpatents
angefihrt worden. Beil einer sorgfaltigen Durchsicht des
Prifungsverfahrens im Zusammenhang mit der zum
Streitpatent parallelen Patentanmeldungen ware die
Einsprechende somit ohne weiteres bereits schon vor
Ablauf der Einspruchsfrist auf D19 gestoRen. Nach
Auffassung der Beschwerdegegnerin habe die
Einsprechende die Entgegenhaltung D19 aus taktischen

Grunden verzogert.

Die mindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand
am 21. September 2017 in Anwesenheit beider Parteien
statt.

Sowohl die Beschwerdefihrerin als auch die
Beschwerdegegnerin bestdtigten ihre jeweiligen im

schriftlichen Verfahren gestellten Antrage.
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Zusatzlich beantragte die Beschwerdefiihrerin, die
Parteistellung als Einsprechende und Beschwerdefiithrerin
im vorliegenden Verfahren von der Firma "Giesecke &
Devrient GmbH" auf die Firma "Giesecke+Devrient Mobile

Security GmbH" zu ibertragen.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Zurickverweisung
der Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren
Priifung, sollte die Kammer die Druckschrift D19 in das
Verfahren einfithren. Die Beschwerdefihrerin erkléarte,
dass sie keinen Einwand gegen diese Vorgehensweise

erheben wirde.

Beziiglich der Patentanspriiche gemaB Hauptantrag der
Beschwerdegegnerin, d.h. des Patents in der erteilten

Fassung, lautet der Patentanspruch 1 wie folgt:

"1. Verfahren zur Produktion eines gedruckten Dokuments
(37) mit einer eindeutigen Kennung,
wobel ein Aufzeichnungs-trdger (5, 27) mit einem
elektronischen Datentrdger (44) in Form eines
Transponders mit einem individuellen Erkennungsmerkmal
verwendet wird, der beriihrungslos elektronisch lesbar
ist,
wobel der Aufzeichnungstrdger (5, 27) mit Informationen
bedruckt wird, dadurch gekennzeichnet,
- dass der Transponder (44) in einem elektronischen
Speicherbereich eine nicht verdnderbare Kennung
aufweist,
- dass im Zuge des Dokumentenproduktionsvorgangs 1in
einer Lesestation (88, 131) die Kennung des
Datentrdgers (44) beriihrungslos gelesen wird,
- dass im Zuge des Dokumentenproduktionsvorgangs
Daten des gedruckten Dokuments und der Kennung des
Datentrdgers (44) in einer Datei verknilipft werden,

und
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- dass das Lesen der Kennung und die Verknilipfung
der Daten in unmittelbarem zeitlichen, rdumlichen
und/oder funktionellen Zusammenhang des

Druckvorgangs erfolgen."

Die Anspriiche 2 bis 33 des erteilten Patents hangen vom

Anspruch 1 ab.

Der unabhdngige Anspruch 34 lautet:

"34. Gerdtesystem zur Produktion eines gedruckten
Dokuments (37) mit einer eindeutigen Kennung,
umfassend:
- einen Aufzeichnungstrdger (5, 27),
- einen elektronischen Datentrédger (44) in Form
eines Transponders mit einem individuellen
Erkennungsmerkmal, der beriihrungslos elektronisch
lesbar ist,
- ein Druckgerdt (4, 89, 117), mit dem der
Aufzeichnungstrdger (5, 27) mit Informationen
bedruckt wird,
dadurch gekennzeichnet,
- dass der Transponder (44) in einem elektronischen
Speicherbereich eine nicht verdnderbare Kennung
aufweist,
- dass das Gerdtesystem eine Lesestation (88, 131)
aufweist und so eingerichtet ist, dass die
Lesestation (88, 131) im Zuge des
Dokumentenproduktionsvorgangs die Kennung des
Datentrdgers (44) beriihrungslos liest,
- dass das Gerédtesystem einen Steuerungscomputer
(3a) aufweist, der im Zuge des
Dokumentenproduktionsvorgangs Daten des gedruckten
Dokuments und der Kennung des Datentrdgers (44) in

einer Datei verknlpft,
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wobel das Lesen der Kennung und die Verknilipfung der
Daten in unmittelbarem zeitlichen, rdumlichen und/
oder funktionellen Zusammenhang des Druckvorgangs

erfolgen."

Anspruch 35 des erteilten Patents hangt vom Anspruch 34
ab.

Der unabhangige Anspruch 36 des erteilten Patents
lautet:

"36. Computerprogramm, das beim Laden und Ablaufen
auf einem Computer einen Verfahrensablauf nach einem

der Anspriiche 1 bis 33 bewirkt."

Im Laufe der miindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer stellte die Beschwerdefilhrerin den
Antrag, die von beiden Parteien vorgenommene Auslegung
des Anspruchs 1 des Hauptantrags der Beschwerdegegnerin
in das Protokoll der miindlichen Verhandlung aufzunehmen

(s. Anlage zum Protokoll).

Dem Antrag wurde stattgegeben. Das Protokoll der
mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer enthdlt

nun folgende Feststellung:

"In das Protokoll mbége folgende Auslegung beider
Parteien aufgenommen werden:

Das dritte kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 1ist
so zu verstehen, daB immer eine Verknilipfung der
"Kennung des Datentrdgers" mit "Daten des gedruckten
Elements" erfolgt, die verschieden sind von der
"Kennung des Datentrdgers", d.h. daB die '"Kennung des
Datentrdgers'" niemals dasselbe sein kann wie "Daten des

gedruckten Elements".
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XITTI. Der Inhalt der Hilfsantrédge 1 bis 4 der
Beschwerdegegnerin ist fir diese Entscheidung ohne
Relevanz. Diese Hilfsantrdge werden dementsprechend

nicht naher beschrieben.

Entscheidungsgriunde

1. Zuldssigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde der Einsprechenden genigt den
Erfordernissen der Art. 106 bis 108 EPU, sowie der R.

99 EPU. Die Beschwerde ist zul&ssig.

2. Antrag auf Ubertragung der Parteistellung als

Einsprechende und Beschwerdefiihrerin

2.1 Im Laufe des Beschwerdeverfahrens stellte die
Beschwerdefiihrerin den Antrag auf Ubertragung der
Parteistellung als Einsprechende und
Beschwerdefihrerin. Die Kammer wies den Antrag als
ungiltig zurick. Die urspringliche Beschwerdefilthrerin
wird somit als die rechtmédRige Beschwerdefiihrerin

angesehen.

Insbesondere ergibt sich aus den am 4. September 2017
eingereichten Unterlagen der Beschwerdefilhrerin nicht
eindeutig, ob die Einsprechendenstellung von "Giesecke
& Devrient GmbH" an die "Giesecke+Devrient Mobile
Security GmbH" tatsachlich idbertragen wurde. Die zwei
Auszliige aus dem Handelsregister bezlglich "Giesecke &
Devrient GmbH" und "Giesecke+Devrient Mobile Security
GmbH" belegen zwar, dass eine Ausgliederung gemal
Ausgliederungsvertrag vom 7. Juni 2017 stattgefunden
hat, liefern jedoch keine Hinweise, was die Ubertragung
der Einsprechendenstellung im Hinblick auf den

Gegenstand des Streitpatents im vorliegenden Fall
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betrifft. Ausziige des Ausgliederungsvertrags oder der
in diesem Rahmen verhandelten Vertrage, die eine solche
Ubertragung eindeutiger hitten beweisen kdnnen, wurden

nicht eingereicht.

Die Beschwerdefiihrerin gab zu, dass sie lber keine
weiteren Dokumente verfiige, wies jedoch darauf hin,
dass der Geschaftsbereich "Mobile Security", auf den
sich der Einspruch bezog, an die "Giesecke+Devrient
Mobile Security GmbH" ibertragen wurde, wie aus den
eingereichten Ausziigen aus dem Handelsregister

ersichtlich sei.

Aus den eingereichten Ausziigen ergibt sich zwar, dass
Teile des Vermdgens der "Giesecke & Devrient GmbH" an
die "Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH" iubertragen
wurden. Jedoch wurden auch weitere Teile des Vermdgens
an die "Giesecke+Devrient Currency Technology"

ibertragen.

Das angegriffene Patent betrifft ganz allgemein
falschungssichere Dokumente und lasst sich keiner der
erwahnten Firmen eindeutig zuordnen. Der Gegenstand der
Erfindung konnte nadmlich sowohl zum Bereich der "Mobile
Security" oder der "Currency Technology" gehoren.
Dementsprechend sind die Ausziige aus dem
Handelsregister ohne Vorlage eines erganzenden
Nachweises, der eine Rechtsnachfolge begriinden konnte,
nicht ausreichend, um den behaupteten Ubergang der
Einsprechendenstellung und der Stellung als Partei im
Beschwerdeverfahren zu rechtfertigen (vgl. T 670/95,
Punkt 2).

Der Antrag auf Ubertragung der Einsprechendenstellung
wurde somit abgelehnt. Das Verfahren wurde mit der

urspringlichen Einsprechenden, d.h. der "Giesecke &
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Devrient GmbH", weiter gefiithrt (vgl. T 870/92, Punkt
3.1).

Angesichts dieser prozessualen Entscheidung der Kammer
wahrend der miindlichen Verhandlung reichte der
Vertreter der Beschwerdefilhrerin umgehend eine
entsprechende Vollmacht der "Giesecke & Devrient GmbH"

ein.

Zuldssigkeit des Einspruchs

Die Beschwerdegegnerin macht eine unzureichende
Substantiierung des Einspruchs der Beschwerdefiihrerin
geltend. Es wird insbesondere auf die Unvollstandigkeit
der eingereichten Druckschrift D13 und auf teilweise
nicht korrekte bzw. fehlende Verweise der

Einsprechenden auf Dokumente D13 bzw. D16 hingewiesen.

Mit dem dritten Erfordernis c) der R. 76(2) EPU (in
Verbindung mit den ersten zwei Erfordernissen a) und
b)) wird sichergestellt, dass der Standpunkt des
Einsprechenden in der Einspruchsschrift so deutlich
dargelegt wird, dass sowohl der Patentinhaber, als auch
die Einspruchsabteilung wissen, worum es bei dem
Einspruch geht (vgl. T 222/85, Abl. 1988, 128). Es
steht auBer Zweifel, dass eventuelle Fehler in der
Einspruchsschrift zu Verwirrungen fithren koénnen, die im
Extremfall das Vorbringen des Einsprechenden

unverstandlich machen koénnten.

Unter den jetzigen Umstanden ist somit zu bestimmen, ob

so ein Extremfall, objektiv gesehen, eingetreten ist.

Dabei ist jedoch eindeutig festzustellen, dass im Laufe
des Einspruchsverfahrens sowohl die Einspruchsabteilung

als auch die Patentinhaberin durchaus in der Lage
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waren, zu erkennen, in welcher Weise und mit welchen
Beweismitteln das Patent angegriffen wurde. Die
Patentinhaberin hat zwar in ihrer Erwiderung auf die
Mitteilung der Einspruchsschrift auf die
Schwierigkeiten hingewiesen, die sie zu bewaltigen
hatte. Dennoch konnte sie insbesondere zu den
unterschiedlichen Einwdnden der fehlenden
erfinderischen Tatigkeit Stellung nehmen. Selbst wenn
D13 nicht explizit als nachstliegender Stand der
Technik definiert wurde, ist die darauf bauende
Argumentation trotz teilweise fehlerhaften Hinweisen
zum Stand der Technik als verstandlich zu erachten. Es
folgt, dass zumindest ein Angriff der fehlenden
erfinderischen Tatigkeit der beanspruchten Erfindung
verstandlich dargelegt wurde. Somit gilt der Einwand
der fehlenden erfinderischen Tatigkeit als ausreichend

substantiiert.

Deswegen erfiilllt der Einspruch die Erfordernisse der
Art. 99(1) und 100 a),c) EPU, sowie der R. 76 EPU und

ist dementsprechend zulassig.

Hauptantrag der Beschwerdegegnerin

Art. 100c) EPU (Art. 123(2) EPU)

Anspruch 1 des erteilten Patents enthalt im
kennzeichnenden Teil das Merkmal, wonach im Zuge des
Dokumentenproduktionsvorgangs Daten des gedruckten
Dokuments und der Kennung des Datentragers in einer

Datei verknlUpft werden.

Nach Auffassung der Beschwerdefiithrerin sei dieses
Merkmal der urspriinglichen Offenbarung nicht zu
entnehmen. Insbesondere wiirde der Absatz auf Seite 7,

Zeilen 7-12 der urspringlichen Offenlegungsschrift WO-
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A-03/077196 dieses Merkmal nicht offenbaren. Die in
diesem Absatz erwahnte "Verkniipfung des individuellen
Erkennungsmerkmale des Datentrdgers mit gedruckten oder
anderweitig zugeordneten Daten des Dokuments in einer
Datei..." wlrde sich auf gedruckte Daten beziehen oder
auf Daten, die einen anderen Gegenstand als das
Dokument selbst beschreiben und dem Dokument in Folge
einer menschlicher Entscheidung zugeordnet werden.
Somit waren Daten, die fir ein Dokument eigentimlich
sind, etwa technische Daten wie GrdéBe, Dicke oder

Farbe, im erwahnten Absatz nicht gemeint.

Aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 des erteilten
Streitpatents folgt, dass sich die eindeutige Kennung
des gedruckten Dokuments und das individuelle
Erkennungsmerkmal des Transponders auf die gleichen
Daten beziehen (vgl. Oberbegriff des Anspruchs und

erster Schritt).

Die Zuordnung von Daten verlangt jedoch keinesfalls,
dass die Daten, die miteinander verknipft werden, als
Ergebnis menschlicher Entscheidung zustande kommen. Mit
ihrer Auslegung des Begriffs der "Zuordnung" fihrt die
Beschwerdefiihrerin ein Kriterium ein, das nicht Teil
der eigentlichen Definition ist. Die Zuordnung von
Daten kann sich dementsprechend auf allerlei Parameter
beziehen. Im vorliegenden Fall bezieht sich der
Ausdruck "oder anderweitig zugeordneten Daten" auf
Seite 7 der PCT-Schrift auf Daten, die im Allgemeinen
irgendwelche Relevanz fir das Dokument haben kdnnten.
Somit waren auch Parameter wie Gewicht, Farbe des
Papiers usw. Daten des gedruckten Dokumentes im Sinne
der Patentschrift. Dementsprechend liefert die zitierte
Passage eine ausreichende Stitzung fur das im Anspruch

1 hinzugefigte Merkmal.
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Somit sind die Voraussetzungen des Art. 100c) EPU
erfillt.

Art. 100a) EPU (Neuheit und erfinderische Tdtigkeit)

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens wurde auf die
Dokumente D1 bis D19 Bezug genommen. Zusatzlich zu den
oben bereits erwdahnten Dokumenten D13, Dle6, D17, D18
und D19 wird auf folgende weitere Dokumente

hingewiesen:

D8: EP-A-595 549;

D11: US-A-6 027 027;

D12: RFID Handbuch; Klaus Finkenzeller, Carl Hanser
Verlag 1998; Seiten Vv, VI-XVII, , 1, 9, 10, 14-17,
155-182, 248-250; XP 002987474;

D14: US-A-6 100 804.

In der Beschwerdebegriindung weist die
Beschwerdefiithrerin insbesondere auf die als fehlerhaft
angesehene Wirdigung des Dokuments D13 in der
angefochtenen Entscheidung der Einspruchsabteilung hin.
Es wird u.a. behauptet, dass D13 alle Schritte des
Verfahrens gemal Anspruch 1 offenbare (siehe Seite 5,
drittletzter Absatz). Dieser Einwand sei de facto mit

einem Einwand der fehlenden Neuheit gleichzusetzen.

Bezliglich der Einfihrung neuer Einspruchsgriinde im
Beschwerdeverfahren wird auf die Entscheidung der
groBen Beschwerdekammer G 9/91 hingewiesen (ABl. EPA
1993, 408). Im Laufe der miindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer hat sich die Beschwerdegegnerin gegen
die Einfihrung des neuen Einspruchsgrundes der
fehlenden Neuheit erklart.
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Was der neue Grund der fehlenden Neuheit gegeniiber
einem Dokument, das im Einspruchsschrift als
nachstliegender Stand der Technik bezeichnet wurde,
betrifft, hat die Grosse Beschwerdekammer in der
spateren Entscheidung G 7/95 bestimmt: "Ist gegen ein
Patent gemdB Artikel 100 a) EPU mit der Begriindung
Einspruch eingelegt worden, dall die Patentanspriiche
gegenliber den in der Einspruchsschrift angefiihrten
Entgegenhaltungen keine erfinderische Tadtigkeit
aufweisen, so gilt ein auf die Artikel 52 (1) und 54
EPU gestiitzter Einwand wegen mangelnder Neuheit als
neuer Einspruchsgrund und darf daher nicht ohne das
Einverstdndnis des Patentinhabers in das
Beschwerdeverfahren eingefiihrt werden. Die Behauptung,
dall die ndchstliegende Entgegenhaltung flir die
Patentanspriiche neuheitsschddlich ist, kann jedoch bei
der Entscheidung liber den Einspruchsgrund der
mangelnden erfinderischen Tdtigkeit gepriift werden"
(vgl. G 7/95, Abl. EPA 1996, 626; Leitsatz).

Somit ist im vorliegenden Fall festzustellen, ob und
ggf. wie sich der beanspruchte Gegenstand vom als
nachstliegenden Stand der Technik anzusehenden Dokument
D13 unterscheidet. Dabei sollte insbesondere ermittelt
werden, ob die Merkmale, die von der Beschwerdefiihrerin
als implizit offenbart angesehen wurden, tatsachlich

aus D13 bekannt sind.

Die Auslegung des dritten kennzeichnenden Merkmals des
Anspruchs 1, woriber die Parteien sich geeinigt hatten,
(vgl. Protokoll der miindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer) schlieRt eine wortwortliche Auslegung
dieses Schrittes aus. Somit ist namlich die Verkniipfung
der Kennung des Datentrédgers mit sich selbst, was
wiederum die Bedeutungslosigkeit des Schrittes

impliziert hatte, ausgeschlossen.
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Eine zwischen den Verfahrensbeteiligten einvernehmliche
Auslegung eines Patentanspruchs ist jedoch fir die
Beschwerdekammer nicht als verbindlich anzusehen. Die
Dispositionsmaxime ist namlich nicht so zu verstehen,
dass sich die Verfahrensbeteiligten eine Auslegung des
Patents aussuchen konnten, die zwar fir sie selbst
zufriedenstellend, jedoch flir an dem Verfahren
Nichtbeteiligte von Bedeutung sein kdénnte. Mit solchen
Auslegungen konnte namlich der Gegenstand des Patents
entgegen Art. 123(2) EPU mittelbar iber den Inhalt der
Anmeldung in der urspriinglichen eingereichten Fassung
hinaus geadndert werden oder der Schutzumfang entgegen
Art. 123(3) EPU erweitert werden. Ob und inwiefern
solche Auslegungen fur spatere Verfahren z.B. vor
nationalen Instanzen relevant sein kdnnen, kann unter

den jetzigen Umstadnden dahin gestellt bleiben.

Nichtsdestotrotz ist zu bemerken, dass im vorliegenden
Fall der Fachmann keine andere Auslegung des Anspruchs
gemacht hatte als diejenige woriliber sich die Parteien
geeinigt haben. Es ist namlich ein Grundsatz der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, dass der Anspruch
so auszulegen ist, dass er Sinn macht. Die von den
Parteien ausgeschlossene Auslegung ware unter den
Umstédnden in der Tat unsinnig, da eine Verknipfung die
Existenz von zwei verschiedenen Objekten (Gegenstande,

Daten...) voraussetzt.

Aus Dokument D13 ist ein Gepackanhanger mit
aufgedruckten Daten und einem Transponder bekannt (vgl.
Absatz 2.2.8, Bild 2.14). Die mit Transponder
ausgerilisteten Gepackanhanger werden zunadchst in Form
von Selbstklebeetiketten auf einer Endlosrolle

bereitgestellt und nachtrdaglich mit einem Barcode
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bedruckt. Die in den Transpondern gespeicherten Daten

werden mit dem aufgedruckten Barcode verknupft.

Nach Auffassung der Beschwerdefihrerin werden die
verknipften Daten in einer Datenbank hinterlegt, denn
nur so kann gezielt nach einem Gepackstiick gesucht
werden. D13 enthalt jedoch keine Angaben wofir die
Verknipfung geeignet ist. Auch wenn die wvon der
Beschwerdefilhrerin angesprochene Verwendung der
Etiketten aus D13 durchaus denkbar ist, ist sie der D13
weder explizit noch implizit zu entnehmen. Aus D13
heraus ware es ebenfalls denkbar, dass die Verknupfung
darin besteht, dass der erzeugte Barcode einer Funktion
der Kennung entspricht, was wiederum das Speichern in
einer Dateil iUberfliissig machen wiirde. Denkbar ware
auch, dass der erzeugte Barcode in dem jeweiligen
Transponder gespeichert wird. Das Ablesen der Kennungen
wlirde z.B. nur dazu dienen, das Sortieren des Gepacks

entsprechend dem gespeicherten Barcode zu bestimmen.

Darliber hinaus enthalt D13 keine Angaben, was das Lesen
der Kennung und die Verknlpfung der Daten betrifft.
Somit ist auch der letzte Schritt des beanspruchten
Verfahrens der D13 auch nicht zu entnehmen. Ein solches
Merkmal ist auch weder der D17 noch der D18 =zu

entnehmen.

Die Beschwerdefiilhrerin behauptet, der offensichtlich
beste und zudem praktisch einzig in Frage kommende
Zeitpunkt, zu dem die Verknipfung erfolgen kann, ware
der, der Ausgabe des Gepackanhangers. Jedoch stellen
das Drucken von Barcodes oder anderer Daten und das
Lesen und Verknipfen der Kennung mit Daten des
gedruckten Dokuments vollig unterschiedliche Verfahren
dar, die von separaten Geraten durchgefihrt werden. Aus

diesem Grund ist es nicht zwingend, dass die
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Verknipfung in unmittelbarem zeitlichen, raumlichen
und/oder funktionellen Zusammenhang des Druckvorgangs

erfolgt, wie von der Beschwerdefithrerin behauptet.

D17 beschreibt ein Identifikationslabel, das wahlweise
iber ein optisches Lesegerat oder iber die Erkennung
der Transponderdaten mittels eines elektronischen
Lesegeradtes ausgelesen wird (vgl. S. 7, Z. 6-18). Laut
Beschwerdefiithrerin hatte der Fachmann aus Dokument D17
ohne weiteres die Vorteile einer Verknipfung in einer
gemeinsamen Datei erkannt. Somit lasse sich die

Verfolgung von Gepéackstiicken einfacher gestalten.

Aus D17 geht jedoch nicht hervor, dass das Lesen der
Kennung und die Verknipfung der Daten in unmittelbarem
zeitlichen, r&umlichen und/oder funktionellen

Zusammenhang des Druckvorgangs erfolgen.

Im Gegensatz zur Behauptung der Beschwerdefiithrerin ist
dieser Schritt gar nicht zwingend oder sogar
naheliegend. Die Auffassung der Einspruchsabteilung
iberzeugt, wonach naheliegend nur sei "wahlweise die
Kennung des Transponders oder die Daten des gedruckten
Dokuments ... mit den Daten des Gepdckstiicks in einem
unmittelbarem zeitlichen, rdumlichen und/oder
funktionellen Zusammenhang des Druckvorgangs zu
stellen". Dementsprechend erscheint die beanspruchte
Losung nicht naheliegend ausgehend von D13 im Hinblick
auf D17.

Auch ausgehend von D18 ist der Gegenstand des Anspruchs

1 als erfinderisch im Sinne des Art. 56 EPU anzusehen.

In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer hat die

Beschwerdefihrerin auf ihre Ausfithrungen im
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Einspruchsverfahren hingewiesen und nichts weiteres

hinzugefigt.

In der Druckschrift D18 werden zweil Dokumente (Karten)
verwendet. Die Analyse der Beschwerdefilhrerin basiert
auf der Annahme, dass der Wortlaut des Anspruchs 1 die
Verwendung von zwel Karten nicht ausschlieBt. Dieser
Auffassung kann nicht gefolgt werden. Wie schon von der
Einspruchsabteilung unterstrichen wurde, stellt der
Oberbegriff des Anspruchs 1 klar, dass der
Aufzeichnungstrager einen elektronischen Speicher
besitzt und mit Informationen bedruckt wird. Keine der
zwel aus D18 bekannten Karten besitzt diese
Eigenschaften. Die Trennung der einzelnen
Verfahrensschritte durch die Verwendung von zwei Karten
stellt einen wesentlichen Aspekt des in D18 offenbarten
Verfahrens dar. Nur so wird ein optimales Niveau an
Datensicherheit erreicht. Aus dem Grund wiirde der
Fachmann, ausgehend von D18 auf die Verwendung dieser
zwel Karten nicht verzichten, im Gegensatz zur

Behauptung der Beschwerdefiihrerin.

Die Argumente der Beschwerdefiihrerin sind nicht
Uberzeugend. Das Verfahren des Anspruchs 1 des
erteilten Patents ist dementsprechend nicht naheliegend

im Hinblick auf Dokumente D1 bis DI18.

Das gleiche gilt fir das Geratesystem des Anspruchs 34

und das Computerprogramm des Anspruchs 36.
Zuldssigkeit des spdt eingereichten Dokuments D19
Dokument D19 wurde mit der Beschwerdebegriindung

eingereicht. Somit sei es gemal Art. 12(1)a) VOBK zu

berilicksichtigen.
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Es steht jedoch nach Art. 12(4) VOBK im Ermessen der
Kammer, "Tatsachen, Beweismittel oder Antrdge nicht
zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren
hdtten vorgebracht werden kénnen oder dort nicht

zugelassen worden sind...'".

Tatsachlich riigte die Beschwerdegegnerin die Einfihrung
des Dokuments D19 in das Beschwerdeverfahren, weil
dieses bereits im Priifungsverfahren der parallelen US-
Patentanmeldung des Streitpatents angefiithrt worden sei.
Die Beschwerdegegnerin brachte beziiglich der Relevanz
von D19 vor, dass weder der US-Prifer noch der EPA-
Priifer im Hinblick auf den aus D19 bekannten Stand der
Technik die Patenterteilung in Frage stellten.

Dariliber hinaus hatte die Einsprechende schon im Laufe
des Einspruchsverfahrens das Dokument D19 einreichen
kébnnen. Das habe sie jedoch versaumt. Stattdessen habe
sie weitere Dokumente D17 und D18 eingereicht. Bei
gebotener Sorgfalt und zur Gewdhrleistung der
Verfahrensokonomie hatte die Einsprechende rechtzeitig
D19 ermitteln konnen und zum frithestmdglichen Zeitpunkt
einreichen miissen, wenn dieses Dokument nach ihrer
Ansicht dem Gegenstand des Anspruchs 1 naherkomme als
die anderen bereits im Verfahren befindlichen
Dokumente. Dieses Verhalten ware nach Ansicht der

Beschwerdegegnerin das Ergebnis taktischer Erwagungen.

Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin, dass die
Beschwerdefiithrerin D19 zu einem fritheren Zeitpunkt

hatte einreichen konnen, ist nachvollziehbar.

Andererseits ist D19, was die erfinderische Tatigkeit
des beanspruchten Verfahrens betrifft, prima facie
relevant. Die Abbildung auf dem Deckblatt zeigt namlich
eine Etikette mit einem Barcode und einer

spiralformigen Linie, die ohne weiteres vom Fachmann
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als die Antenne eines RFID Transducers erkannt wird.
Die kurze Zusammenfassung auf dem Deckblatt bestatigt
die Relevanz der D19, indem explizit auf einen
vorprogrammierten Transponder hingewiesen wird, der ein
Signal erzeugt mit einer eindeutigen Kennung, die mit
Vermerken auf dem Etikett korreliert ist (" The
transponder being pre-programmed to generate a signal
having a unique code correlated with indicia on the
tag"). Die Relevanz der D19 wird von der Beschreibung
weliter bestédtigt. Insbesondere der Absatz in Spalte 8,
Zeilen 13-40 konnte von Bedeutung beziiglich des letzten
beanspruchten Merkmals des Anspruchs 1 des erteilten
Streitpatents sein (vgl. auch Sp. 9, Z. 33-45), was

jedoch von der Beschwerdegegnerin bestritten wurde.

Die genaue Beurteilung der Offenbarung von D19 und die
Prifung der Moglichkeit einer Kombination mit einem
anderen aktenkundigen Dokument wiirden jedoch den Rahmen
der Prifung der Zulassigkeit eines spateingereichten

Dokuments sprengen.

Angesichts aller Umstdnde hédlt es die Kammer fir nicht
angebracht, das Dokument D19 unter Anwendung von Art.
12(4) VOBK nicht zuzulassen. Es ist zwar richtig, dass
die Beschwerdefihrerin D19 zu einem friheren Zeitpunkt
hatte einreichen koénnen. Jedoch gebietet die
Rechtssicherheit die Glltigkeit der vom EPA erteilten
Schutzrechte, was wiederum impliziert, dass relevante
Dokumente des Standes der Technik, deren Relevanz ohne
weiteres erkennbar ist, nicht auler Acht gelassen

werden diurfen.

Die Beschwerdegegnerin hat den Antrag auf
Zurickverweisung an die erste Instanz gestellt. Die
Beschwerdefiihrerin erkladrte, dass sie keinen Einwand

gegen die Zurilckverweisung habe.
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Damit die Angelegenheit von zwei Instanzen gepriuft

wird, wird dem Antrag der Beschwerdegegnerin

stattgegeben.

Hilfsantrdge der Beschwerdegegnerin

Angesichts der Zurickweisung an die erste Instanz
eriibrigt sich die Prifung der Hilfsantrage der

Beschwerdegegnerin.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung

an die erste Instanz zurlUckverwiesen.
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