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20 W (pat) 15/00 An Verklindungs Statt
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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 34 48 459

BPatG 154
6.70



hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 20. Februar 2002 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Anders sowie die Richter Dipl.-Ing. Obermayer, Dipl.-Phys. Kalkoff und

Dr. van Raden

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Griinde

Das Patentamt - Patentabteilung 31 - hat das Patent, welches aus einer durch
Teilung der Patentanmeldung P 34 08 506.8-31 (Stammanmeldung) entstandenen
Teilanmeldung P 34 48 459.0-31 hervorgegangen ist, mit Beschlul vom
25. Februar 2000 mit der Begrundung widerrufen, der Patentanspruch 1 sei nicht
bestandsfahig, weil sein Gegenstand nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe.
Zum Stand der Technik ist dabei ua auf (1) DE 30 19 480 A1 Bezug genommen
worden. Die im Einspruch ebenfalls vorgebrachte Ansicht, der Gegenstand des
Patents gehe Uber den Inhalt der Anmeldung in der ursprianglich eingereichten

Fassung hinaus, § 21 Abs 1 Nr 4 PatG, treffe dagegen nicht zu

Im Beschwerdeverfahren beantragt die Patentinhaberin,

den angefochtenen Beschlul® aufzuheben und das Patent mit
folgenden Unterlagen beschrankt aufrechtzuerhalten: Pa-
tentanspruch 1 gemal Schriftsatz vom 4. Oktober 2000, im
ubrigen gemal Patentschrift,



hilfsweise, das Patent aufrechtzuerhalten mit folgenden Un-
terlagen: Anspruch 1 gemald Hilfsantrag, uberreicht in der
mundlichen Verhandlung, im Ubrigen gemal’ Patentschrift mit
Korrekturen in der Beschreibungseinleitung gemal uber-

reichtem Korrekturblatt.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurltickzuweisen.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

"1. Bildverarbeitungsgerat mit
(a) einer ersten Eingabeeinrichtung (210) zur Eingabe un-
komprimierter Bilddaten einer Vorlagenleseeinrichtung,

(b) einer zweiten Eingabeeinrichtung 157) zur Eingabe
komprimierter Bilddaten, die von einer externen Einrich-
tung zugefuhrt werden,

(c) einer Kodiereinrichtung (152) zur Komprimierung von
Bilddaten von der Leseeinrichtung,

(d) einer Dekodiereinrichtung (163) zur Dekomprimierung
von Bilddaten von der zweiten Eingabeeinrichtung,

(e) einer Speichereinrichtung (154) fur komprimierte Bild-
daten von der zweiten Eingabeeinrichtung und der Ko-
diereinrichtung,

(f) einer ersten Ausgabeeinrichtung (156) zur Ausgabe
komprimierter Bilddaten an eine externe Einrichtung, und
(g) einer zweiten Ausgabeeinrichtung (141) zur Ausgabe
dekomprimierter Bilddaten an eine Bilderzeugungsein-

richtung,



(h1) wobei in einer ersten Betriebsart Uber die erste Ein-
gabeeinrichtung eingegebene Bilddaten Uber die
zweite Ausgabeeinrichtung der Bilderzeugungseinrichtung
zugeflihrt werden,

(h2) wobei in einer zweiten Betriebsart Uber die
erste Eingabeeinrichtung eingegebene Bilddaten uber die
Kodiereinrichtung, die Speichereinrichtung und die
erste Ausgabeeinrichtung in komprimierter Form an eine
externe Einrichtung ausgegeben werden,

(h3) wobei in einer dritten Betriebsart Uber die
zweite Eingabeeinrichtung eingegebene  komprimierte
Bilddaten Uber die Speichereinrichtung, die Dekodierein-
richtung und die zweite Ausgabeeinrichtung in unkompri-
mierter Form der Bilderzeugungseinrichtung zugefuhrt
werden und

(i) wobei eine Umschaltung von der ersten in die

zweite Betriebsart manuell und von der ersten oder zweiten

in die dritte Betriebsart automatisch durchfihrbar ist."

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag lautet wie die erteilte Fassung, erganzt
durch weitere Angaben im Merkmal (i). Vom Patentanspruch 1 nach Hauptantrag
unterscheidet er sich in den Merkmalen (a), (c) bis (e) und (i). Diese Merkmale ha-

ben im Anspruch folgenden Wortlaut:

"1. Bildverarbeitungsgerat mit
(a) einer ersten Eingabeeinrichtung (210) zur Eingabe un-

komprimierter Bilddaten,

(c) einer Kodiereinrichtung (152) zur Komprimierung von
Bilddaten,



(d) einer Dekodiereinrichtung (163) zur Dekomprimierung
von Bilddaten,

(e) einer Speichereinrichtung (154) fur komprimierte Bildda-
ten,

(f) ...

(9) -...

(h1) ....

(h2) ....

(h3) .... zugeflhrt werden,

(i) wobei eine Umschaltung von der ersten in die
zweite Betriebsart manuell und von der ersten oder zweiten
in die dritte Betriebsart automatisch durchfuhrbar ist,

wobei die zweite Eingabeeinrichtung (157) zum Empfang von
lauflangenkodierten Bilddaten (MH) und nicht lauflangenco-
dierten Zeichendaten (AS) desselben Bildes eingerichtet ist
und

wobei die Bild- und Zeichendaten desselben Bildes vor Aus-
gabe mittels der zweiten Ausgabeeinrichtung zusammenge-
fuhrt werden.

Hinsichtlich des Teilmerkmals "automatisch" im Merkmal (i)
betreffen die Umschaltung von der ersten oder zweiten in die
dritte Betriebsart geht der Gegenstand des Patentes Uber
den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie

ursprunglich eingereicht worden ist."

Die Einsprechende halt an ihrer Auffassung fest, im Merkmal (i) sei das Teilmerk-
mal "automatisch" ursprunglich nicht offenbart worden und die beanspruchten Ge-
genstande beruhten nicht auf erfinderischer Tatigkeit. Zu der hilfsweisen An-
spruchsfassung weist sie in der muindlichen Verhandlung noch auf die
DE 27 36 573 A1 - nachfolgend (2) genannt - hin, zu der sie das Deckblatt sowie
Seiten 1, 16, 17, 62, 63, 73, 78 und 79 vorlegt.



Die Patentinhaberin vertritt die Auffassung, der Merkmalsinhalt des Anspruchs 1
sei in beiden beantragten Fassungen in den urspringlichen Anmeldungsunterla-
gen als zur Erfindung gehoérend offenbart worden - hiervon nimmt sie nur das
Teilmerkmal "automatisch" in der hilfsweisen Anspruchsfassung durch einen ent-
sprechenden Hinweis aus -, und der jeweilige Anspruchsgegenstand sei auch ge-

genuber dem Stand der Technik patentfahig.

Die Beschwerde fuhrt nicht zum Erfolg. Das Patent kann in keiner der beantragten

Fassungen aufrechterhalten werden.

Der fur die nachstehend erorterten Fragen der ursprunglichen Offenbarung und
der Patentfahigkeit zu bertcksichtigende Fachmann hat eine nachrichtentechni-
sche Hoch- oder Fachhochschulausbildung absolviert und verfugt GUber mehrjah-

rige Entwicklererfahrungen auf dem Gebiet der Bildverarbeitungsgerate.

A) Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist nicht rechtsbestandig. Er geht hin-
sichtlich des schon im erteilten Wortlaut enthaltenen Teilmerkmals "automatisch"
im Merkmal (i) Uber den Inhalt der Stammanmeldung P 34 08 506.8 in der Fas-
sung hinaus, in der diese ursprunglich beim Patentamt eingereicht worden ist
(§ 21 Abs 1 Nr 4 PatG).

1) Das Teilmerkmal des Merkmals (i), wonach eine Umschaltung von der ersten
oder zweiten Betriebsart in die dritte Betriebsart automatisch durchfihrbar ist, ist
aus den ursprunglichen Anmeldungsunterlagen der Stammanmeldung nicht als

zur Erfindung gehoérend zu entnehmen.



Die Patentinhaberin beruft sich zur urspringlichen Offenbarung der Merkmale des
Anspruchs 1 auf die Beschreibung eines Bildverarbeitungsgerats gemal} Figur 9

und Seiten 31 bis 37 der ursprunglichen Unterlagen der Stammanmeldung.

In diesem Teil der ursprunglichen Unterlagen werden drei verschiedene Betriebs-
arten des Gerats erortert, namlich Drucken, Ubertragen und Empfangen, die der
ersten bzw zweiten bzw dritten Betriebsart gemal® Anspruchsmerkmalen (h1) bis
(h3) entsprechen. Umschaltungen zwischen den Betriebsarten erfolgen dort Uber
Schalter 150, 153 und 155 und einen Wahler 163, die von Signalen a bzw b bzw ¢
gesteuert werden.

Fir die dritte Betriebsart (Empfangen) mul} in Figur 9 der Schalter 155 in die ge-
strichelte Stellung und der Wahler 163 auf Auswahl des unteren Eingangs einge-
stellt sein. Beide Schalteinrichtungen werden vom Signal c gesteuert. Dazu heif3t
es auf Seite 33, Zeilen 8 bis 13:

"Mit 155 ist ein Schalter bezeichnet, der die Daten des Speichers 154 zu einer
Ubertragungseinheit MOD oder einer Druckeinheit schaltet. Er wird in eine Stel-
lung entsprechend einer unterbrochen gezeichneten Linie durch das Signal b ge-
schaltet." Aus dem Zusammenhang ist offensichtlich, daf3 mit "Signal b" gemeint
ist "Signal c".

Auf Seite 34, Zeilen 10 bis 14 heildt es weiter: "Mit 163 ist eine Wahlvorrichtung
bezeichnet, welche die decodierten Daten oder die Vorlagenabtastdaten auswahilt,
die zur Druckeinheit zu senden sind. Diese Vorrichtung wahlt die empfangenen

Daten durch ein Empfangssignal ¢ aus."

Aus diesen Angaben und insbesondere dem Ausdruck "Empfangssignal ¢" konnte
der Fachmann jedoch nicht, wie die Patentinhaberin meint, schliel3en, dal} das
Signal ¢ aus den von einer externen Einrichtung empfangenen Daten abgeleitet ist
und demzufolge die Umschaltung in die dritte Betriebsart (Empfangen) automa-
tisch erfolgt. Das "Empfangssignal ¢" muf3te der Fachmann vielmehr vorrangig als

ein Signal verstehen, das der Benutzer selbst zum Umstellen des Gerats auf



Empfang ausldst, wie es analog flr das zur Umschaltung in die zweite Betriebsart
(Ubertragen) dienende Signal a auf Seite 32, Zeilen 6 bis 8 und 24 bis 26 zu ent-

nehmen ist, das den Namen "Ubertragungsbefehlssignal a" tragt.

Auf Seite 33, Zeilen 24 bis 28 sind zwar Befehlsdaten erwahnt, die dem Kopfab-
schnitt der empfangenen Daten hinzugeflgt sind. Jedoch ist dort lediglich zu ent-
nehmen, dal die Befehlsdaten den Typ der empfangenen Daten angeben und
eine Trennstufe 158 eine dementsprechende Ausgangsleitung auswahit. Von
empfangenen Befehlsdaten, die eine automatische Umschaltung in die dritte Be-

triebsart bewirken, ist dort nicht die Rede.

2) Das Fehlen einer Offenbarung des Teilmerkmals "automatisch" in den ur-
sprunglichen Unterlagen ohne eine hierauf hinweisende Erklarung in den von der
Patentinhaberin vorgelegten Unterlagen fuhrt dazu, da® der Widerrufsgrund des
§ 21 Absatz 1 Nr 4 PatG gegeben ist.

In seiner Entscheidung "Zeittelegramm" (GRUR 2001, 140 = Mitt 2001, 25, 11.2.f)
fuhrt der BGH zwar aus, bei bloRer Einschrankung des angemeldeten Gegenstan-
des — dies ist vorliegend beim Merkmal "automatische Umschaltung" gegenuber
"Umschaltung" der Fall — sei eine Nichtigerklarung weder aus dem Gesichtspunkt
der Rechtssicherheit noch aufgrund einer gesetzlichen Regelung geboten. Es sei
lediglich notwendig, die Erkenntnisse, die erst die nachtragliche Anderung ver-
mittle, nicht zur positiven Beantwortung der Frage der Patentfahigkeit heranzuzie-
hen. Ob wegen dieser Notwendigkeit ein entsprechender erlauternder Hinweis im

Patent erforderlich sein kdnne, kdnne im vorgelegenen Fall dahinstehen.

Dieser — im Rahmen einer Kostenentscheidung geaullerten — Auffassung ver-

mag sich der Senat fur das Einspruchsverfahren nicht anzuschliel3en.

a) § 21 Abs 1 Nr 4 PatG bestimmt, das Patent werde widerrufen, wenn der Ge-

genstand des Patents Uber den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht,



in der sie bei der fir die Einreichung der Anmeldung zustandigen Behdrde ur-
sprunglich eingereicht worden ist. Das gleiche gilt, wenn das Patent — wie hier —
auf einer Teilanmeldung beruht und der Gegenstand des Patents Uber den Inhalt
der friheren Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der fur die Ein-
reichung der friheren Anmeldung zustandigen Behdrde urspringlich eingereicht
worden ist. Gegenstand des Patents ist die durch die Patentanspriche definierte
Lehre (BGH Mitt 1996, 204, 206 - Unzulassige Erweiterung). Inhalt der urspringli-
chen (friheren) Anmeldung ist das, was der Durchschnittsfachmann den ur-
sprunglichen Unterlagen als zur angemeldeten Erfindung gehérend entnehmen
kann (BGH "Unzuladssige Erweiterung" aaO). Dies ist, wie dargelegt, fur das
Merkmal im Patentanspruch 1, wonach eine Umschaltung von der ersten oder

zweiten in die dritte Betriebsart automatisch durchfuhrbar ist, nicht der Fall.

Es liegt somit ein Widerrufsgrund vor, der allerdings nur einen Teil des Patents
betrifft. Hierfur bestimmt § 21 Abs 2 PatG, das Patent werde mit einer entspre-
chenden Beschrankung aufrechterhalten. Die Beschrankung kann in Form einer
Anderung der Patentanspriiche, der Beschreibung oder der Zeichnungen vorge-
nommen werden. Eine beschrankte Aufrechterhaltung ohne Anderung des Patents
scheidet mithin aus, so auch § 61 Abs 3 PatG.

b) Der BGH hat wiederholt betont, dass auch im Einspruchsbeschwerdeverfahren
eine strenge Bindung an die Antrage des Patentinhabers gilt mit der Folge, dass
das Patent schon dann, wenn es nicht so aufrechterhalten werden kann wie der
Patentinhaber dies beantragt, in vollem Umfang zu widerrufen ist (beispw. BGH
GRUR 1989, 103 - Verschlussvorrichtung fur GielRpfannen, GRUR 1997, 120 -
Elektrisches Speicherheizgerat). Wertungen und Gewichtungen einzelner Merk-
male eines Anspruchsgegenstandes bei der Prufung auf erfinderische Tatigkeit
mogen zwar grundsatzlich zulassig sein. Dies kann aber nicht dazu fuhren, dass
ein — wie hier — technisches Merkmal im Einspruchsbeschwerdeverfahren voll-
kommen unbericksichtigt bleiben darf (dazu auch EPA G 1/93 GRUR Int. 1994,
842 - Beschrankendes Merkmal), wenn der Patentinhaber dies nicht beantragt.
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Nach § 34 Abs 3 Nr 3 PatG ist in den Patentanspriichen anzugeben, was als pa-
tentfahig unter Schutz gestellt werden soll. Dazu gehdren — ohne gegenteilige Er-
klarung — alle Merkmale in einem Patentanspruch. Gleiches folgt aus § 14 PatG,
wonach der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der Patentanspriiche be-
stimmt wird. Deswegen mul} der Gegenstand der Patentanspriiche patentfahig
sein, § 9 iVm § 1 PatG. Ein Weglassen eines Merkmals des Anspruchsgegens-
tands bei der Prifung auf Patentfahigkeit kommt daher ohne Einwilligung des Pa-

tentinhabers nicht in Betracht.

c) Eine Nichtberlcksichtigung des fraglichen Merkmals bei der Prufung auf Pa-
tentfahigkeit erfordert aber nicht nur das Einverstandnis des Patentinhabers, son-
dern auch eine entsprechende Anderung des Patents, ohne die der Widerrufs-
grund Nr 4 nicht beseitigt ist, § 21 Abs 1 und 2 PatG. Es reicht nicht aus, lediglich
die Erkenntnisse, die erst durch die engere Anspruchsfassung vermittelt werden,
nicht bei der Prufung auf Patentfahigkeit heranzuziehen. Die notwendige Be-
schrankung kann in Form einer Erklarung im Patentanspruch oder der Patentbe-
schreibung zum Ausdruck gebracht werden, dal} es sich bei diesem Merkmal um
eine unzulassige Anderung im Sinne von § 21 Abs 1 Nr 4 PatG handle. Eine sol-
che Erklarung ("Disclaimer- oder Ful3notenldésung"), die ebenfalls der Antragsbin-
dung unterliegt, hat der Patentinhaber in den Unterlagen nach Hauptantrag nicht

eingefugt.

An seiner Auffassung, eine solche Erklarung wuirde nicht zu einem gewahrbaren
Anspruch fuhren, weil das unzuldssige Merkmal im Patentanspruch verbleibe, und
es sei vielmehr eine Streichung erforderlich sowie auch zulassig (Mitt 1998, 221,
223, 224 - Steuerbare Filterschaltung), halt der Senat nicht langer fest. Sie hat in
der Rechtsprechung uberwiegend keine Zustimmung gefunden (BGH "Zeittele-
gramm" aaO; BPatGE 42, 57 - Fernsehgeratebetriebsparameteranzeige; BPatGE
42, 105 - Streuverfahren).
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Auch diese einschlagigen Entscheidungen des BPatG haben aber einen erlau-
ternden Hinweis ("Disclaimer") im Patent fur erforderlich gehalten, um dadurch
eine beschrankte Aufrechterhaltung bzw. teilweise Nichtigerklarung des Inhalts
zum Ausdruck zu bringen, dal das unzulassige Merkmal die Patentfahigkeit nicht
stitzt (so auch BPatG GRUR 1990, 114 - Flanschverbindung; BPatG 19 W (pat)
38/98 vom 27. 9. 2000 unter 11.3. und 4.; vergl auch Rogge GRUR Int. 1998, 208;
zur teilweisen Nichtigerklarung siehe noch BGH GRUR 1979, 224, 227 - Aufhan-
ger; BPatG 2 Ni 42/99 vom 21. 3. 2001, BPatGE 44, 123, 129 - Eindringalarm-

system).

d) Die Kennzeichnung eines urspringlich nicht offenbarten Merkmals im Patent-
anspruch durch einen entsprechenden Hinweis im Patent, selbst wenn es eine
bloRe Beschrankung beinhaltet, erscheint im Einspruchs- und Einspruchsbe-
schwerdeverfahren schlieBlich auch wegen der Pflicht zur Information der Offent-
lichkeit geboten. Wird das Patent beschrankt aufrechterhalten, so ist die Patent-
schrift entsprechend zu andern, und die Anderung der Patentschrift ist zu verof-
fentlichen, § 61 Abs 3 PatG. Ware es zulassig, ein verengendes, aber im Ein-
spruch zutreffend als unzuldssig gerligtes Merkmal ohne Anderung der Patentun-
terlagen lediglich bei der Prufung auf Patentfahigkeit auler Betracht zu lassen und
dies nicht als Beschrankung im Sinne von § 21 Abs 2 PatG anzusehen, mulite bei
gegebener Patentfahigkeit das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten werden,
und eine Veroffentlichung bliebe aus. Dadurch kénnte der unrichtige Eindruck er-
weckt werden, der Einspruch sei vollstandig erfolglos geblieben, und das unzulas-

sige Merkmal sei auch fur die Patentfahigkeit von Bedeutung.

B) Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist mangels Patentfahigkeit seines Ge-
genstands nicht rechtsbestandig (§ 21 Abs 1 Nr 1 PatG).

FUr die Prifung auf Patentfahigkeit bleibt das gemal den vorstehenden Ausflh-

rungen ursprunglich nicht offenbarte und von der Anmelderin in einem Zusatz zum
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Anspruch 1 entsprechend gekennzeichnete Teilmerkmal "automatisch" unberuck-

sichtigt.

Die Frage, ob der Anspruch 1 auch hinsichtlich weiterer Merkmale Uber den Inhalt
der urspringlichen Fassung der Stammanmeldung hinausgeht sowie auch die
Frage der Neuheit des Anspruchsgegenstandes kdonnen dahinstehen. Jedenfalls
beruht der Anspruchsgegenstand nicht auf erfinderischer Tatigkeit. Er ergab sich
fur den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik nach (1)

und (2) in Verbindung mit seinem Fachwissen.

Aus (1) Figur 1 und dem zugehorigen Text ist bereits ein Bildverarbeitungsgerat
bekannt, welches einen grol’en Teil der Merkmale des Anspruchs 1 aufweist. So
sind dort eine erste Eingabeeinrichtung 12, 14, 15 zur Eingabe unkomprimierter
Bilddaten und eine zweite Eingabeeinrichtung 19 zur Eingabe von Bilddaten, die
von einer externen Einrichtung (Kommunikationsnetz 4) zugefuhrt werden, eine
erste Ausgabeeinrichtung 19 zur Ausgabe von Bilddaten an eine externe Einrich-
tung (Kommunikationsnetz 4) und eine zweite Ausgabeeinrichtung 17 zur Aus-
gabe von Bilddaten an eine Bilderzeugungseinrichtung 18, 13 vorgesehen (Merk-
mal (a), jeweils Teil von Merkmalen (b), (f) und (g)). AuRerdem ist eine Spei-

chereinrichtung 10 fur Bilddaten vorhanden (Teil von Merkmal (e)).

Bei dem bekannten Gerat kdnnen ebenfalls die drei Betriebsarten Drucken, Uber-
tragen und Empfangen durchgefuhrt werden, vgl dort Seite 10, Zeilen 21 bis 31
bzw Seite 11, Zeilen 30 bis 35 bzw Seite 12, Zeilen 1 bis 7, wobei in den beiden
letztgenannten Betriebsarten die Bilddaten jeweils Uber die Speichereinrichtung 10

und damit zwangslaufig auch Uber eine Steuerung 16 gefihrt werden.

Die Steuerung 16 dient gemal} Seite 8, Zeilen 6 bis 11 dazu, die Bilddaten an das
Format der Rasterzeile 18 oder an Formate, wie sie zur Ubertragung lber das
Kommunikationsnetz 4 bendtigt werden, anzupassen. Bei der fur das Kommunika-

tionsnetz 4 bendtigten Formatanpassung zieht der Fachmann aufgrund seines
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Fachwissens ohne weiteres das fur derartige Anwendungen bekannte Verfahren
der Bilddatenkomprimierung durch Lauflangenkodierung in Betracht, wahrend zur
Zufihrung zu der - einen Teil der Bilderzeugungseinrichtung bildenden - Raster-
zeile 18 offensichtlich nur dekomprimierte Bilddaten in Frage kommen. Fur das
Einschreiben in die Speichereinrichtung 10 war dem Fachmann schon aus Grin-
den der Speicherplatzersparnis eine vorherige Komprimierung der Bilddaten mit-
tels der gemaf Figur 1 der Speichereinrichtung 10 vorgeschalteten Steuerung 16

nahegelegt.

Die Steuerung 16 hat damit die Funktionen einer Kodiereinrichtung und einer De-
kodiereinrichtung im Sinne der Anspruchsmerkmale (c) und (d), und die vorer-
wahnten drei Betriebsarten des bekannten Gerats entsprechen bei Berucksichti-
gung der vorstehenden dem Fachmann nahegelegten Uberlegungen vollstandig
der ersten, zweiten und dritten Betriebsart gemaly Anspruchsmerkmalen (h1) bis
(h3). Auch die noch verbliebenen Teile der Merkmale (b), (e), (f) und (g) betreffend
die Kompression und Dekompressionen der Bilddaten ergeben sich aus der vor-

stehenden Erdrterung von (1), wie ohne weiteres ersichtlich.

Da das bekannte Gerat in den erwahnten drei Betriebsarten arbeiten kann, ist es
selbstverstandlich, dal® eine manuelle Umschaltung von der ersten Betriebsart
(Drucken) in die zweite Betriebsart (Ubertragen) moglich sein muf, dh der Benut-
zer bestimmen kénnen muf, ob er das Bild eines aufgelegten Originals aus-
drucken oder an eine externe Einrichtung Ubertragen will (erster Teil von Merk-
mal (i)) und daf auch - in irgendeiner Weise, dh benutzergesteuert oder automa-
tisch - eine Umschaltung von der ersten oder zweiten Betriebsart (Drucken oder
Ubertragen) in die dritte Betriebsart (Empfangen) méglich sein muR (2. Teil von
Merkmal (i)).

In (1) bleibt es offen, ob neben Bilddaten auch Zeichendaten empfangen werden
konnen. Der Fachmann konnte aber aus der ein vergleichbares Bildverarbeitungs-

gerat betreffenden Druckschrift (2) die Anregung entnehmen, neben Zeichendaten
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auch Bilddaten in die Ubertragung einzubeziehen, "wobei Bilder vermischt mit Text

durch die Kopiermaschine verarbeitet werden konnen" (S 63 1. Abs letzter Satz).

Diese Anregung konnte den Fachmann dahin fuhren, auch bei dem Gerat nach (1)
einen Empfang von in dieser Weise gemischten Daten als winschenswert in Be-
tracht zu ziehen. Damit gelangte er aber im wesentlichen bereits zu den beiden

letzten Anspruchsmerkmalen.

Die zweite Eingabeeinrichtung muf3 dann namlich sowohl Bilddaten, die geman
Obigem lauflangenkodiert sind, als auch zeichenkodierte, dh nicht lauflangenko-
dierte Zeichendaten desselben Bildes empfangen konnen (vorletztes Anspruchs-
merkmal). Ferner missen die empfangenen Bild- und Zeichendaten zwangslaufig
einer unterschiedlichen Verarbeitung unterzogen werden, um dann in einem de-
komprimierten Format der Bilderzeugungseinrichtung zugefuhrt zu werden, und
zwar am zweckmaBigsten gemeinsam, dh die Bild- und Zeichendaten desselben
Bildes mussen vor der Ausgabe mittels der zweiten Ausgabeeinrichtung an die

Bilderzeugungseinrichtung zusammengefiuhrt werden (letztes Anspruchsmerkmal).
Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist veranlalt durch die Frage, ob bei feh-
lender ursprunglicher Offenbarung eines verengenden Anspruchsmerkmals ein

entsprechender Hinweis in den Patentunterlagen erforderlich ist (§ 100 Abs 2 Nr 1
PatG).

Dr. Anders Obermayer Kalkoff Dr. van Raden

Pr



