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betreffend das européische Patent 1 060 086
(DE 698 09 084)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mindlichen Verhandlung vom 9. Januar 2007 unter Mitwirkung ...

fur Recht erkannt:

l. Das europdaische Patent 1 060 086 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig

erklart.

I. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

M. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung von
120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig
vollsteckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 26. August 1998 als PCT-Anmeldung unter In-
anspruchnahme der Prioritat einer US-amerikanischen Voranmeldung vom
17. Oktober 1997 angemeldeten, in englischer Verfahrenssprache abgefassten
europaischen Patents 1 060 086 mit der Bezeichnung "System and Apparatus for
dispensing Coupons having selectively printed Borders around preferred Products”
("Verfahren und Vorrichtung zur Ausgabe von Rabattmarken mit wahlweise be-
druckten Randern und bevorzugte Produkte herum™). Das Patent ist u. a. fir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt worden und wird hier unter
dem Aktenzeichen 698 09 084 gefiihrt. Es umfasst gem&lR der Patentschrift
EP 1 060 086 B1 (Streitpatentschrift) 16 Patentanspriiche. Auf die unabhangigen



Anspriche 1, 6 und 12 sind die jeweils nachfolgenden Patentanspriiche 2 bis 5
bzw. 7 bis 11 bzw. 13 bis 16 rtickbezogen.

Patentanspriiche 1, 6 und 12 haben in der maRRgeblichen englischsprachigen Fas-

sung folgenden Wortlaut:

"1. For use in a retail store point-of-sale system having

(a) at least one terminal (12) at a customer checkout location with
means (13) for reading product codes on purchased items in a
customer order and

(b) a store controller (10) with which the terminal can communi-
cate, the store controller having access to an item record file (30)
containing price and other information for each product item, a
method for printing a redeemable coupon in response to the pur-
chase of at least one triggering item or the non-purchase of at
least one triggering item, the method comprising the steps of

(c) preselecting a discountable product for which a discount cou-
pon is to be printed,;

(d) preselecting at least one triggering product, the purchase of
which or the failure to purchase of which is intended to initiate the
printing of a discount coupon;

(e) storing the terms of at least one coupon deal relating to the
discount coupon to be printed;

() identifying the triggering product in the customer order;

(g) associating the triggering product with the previously stored
terms of the coupon deal; and

(h) automatically printing (24) at least one discount coupon (94)
characterized by having a colored border (95) printed by the
printer for the discountable product, based on the details of the
coupon deal and without the intervention or participation of the
customer other than in purchasing or in failing to purchase the
triggering product.



6. For use in a retail store point-of-sale system having a plurality
of terminals (12) at customer checkout locations, each with
means (13) for reading product codes on purchased items in a
customer order, and a store controller (10) with which the termi-
nals can communicate, the store controller having access to an
item record file (30) containing price and other information for each
product item, a method for generating a discount coupon in re-
sponse to the purchase of a plurality of triggering items or nontrig-
gering items, the method comprising the steps of:

(a) preselecting a discountable product for which a discount cou-
pon is to be generated,;

(b) preselecting at least one triggering product the purchase of
which is intended to initiate generation of the discount coupon;

(c) storing the terms of at least one coupon deal relating to the
discount coupon to be generated;

(d) identifying the at least one triggering product in the customer's
order;

(e) associating the at least one triggering product with the previ-
ously stored terms of the coupon deal; and

() automatically generating (24) at least one discount cou-
pon (94)

characterized by

having a colored border (95) for the discountable product, based
on the details of the coupon deal and without the intervention or
participation of the customer other than in purchasing the at least

one triggering product.



12. For use in a transaction system having

(a) transaction device (12) with means (13) for reading transac-
tion details and

(b) means (10) for associating the details of the transaction with a
coupon or incentive, a method for printing a coupon or incentive in
response to the details of a transaction,

said method comprising the steps of:

(c) preselecting a product or service for which a coupon or incen-
tive is to be printed;

(d) preselecting a detail of the transaction which is intended to
initiate the printing of a coupon or incentive;

(e) storing the terms of a coupon or incentive deal relating to the
coupon or incentive to be printed,;

(N identifying the triggering detail of the customer transaction;

(g) associating the triggering detail with the previously stored
terms of the coupon or incentive deal; and

(h) automatically printing (24) a coupon (94) or incentive
characterised by

having a colored border (95) for the product or service, based on
the details of the transaction and without the intervention or par-
ticipation of the customer other than being a party to the transac-

tion. "

Die in der Streitpatentschrift enthaltene deutsche Ubersetzung der Patentanspri-
che 1, 6 und 12 lautet:

"1. Verfahren zum Drucken eines einldsbaren Gutscheins als
Reaktion auf den Kauf wenigstens eines auslésenden Gegenstan-
des oder den Nicht-Kauf wenigstens eines auslosenden Gegen-
standes zur Verwendung in einem Einzelhandel-Verkaufssystem
mit (a) wenigstens einem Terminal (12) an einer Kundenkasse mit

einer Vorrichtung (13) zum Lesen von Produktcodes auf verkauf-



ten Gegenstanden in einer Kundenbestellung und (b) einer La-

densteuerung (10), mit welcher das Terminal kommunizieren

kann, wobei die Ladensteuerung Zugriff auf eine Gegenstands-
datei (30) mit Preis- und anderen Informationen fir jeden Produkt-
gegenstand hat, mit den Verfahrensschritten:

(c) Vorauswahlen eines rabattfahigen Produkts, flir das ein
Rabattgutschein gedruckt werden soll;

(d) Vorauswahlen wenigstens eines auslésenden Produkts, des-
sen Kauf oder Nicht-Kauf das Drucken eines Rabattgutscheins
starten soll;

(e) Speichern der Bedingungen wenigstens eines Gutscheinge-
schafts betreffend den zu druckenden Rabattgutschein;

() Identifizieren des auslésenden Produkts in der Kundenbestel-
lung;

(9) In-Verbindung-Bringen des auslosenden Produkts mit den zu-
vor gespeicherten Bedingungen des Gutscheingeschéfts; und

(h) automatisches Drucken (24) wenigstens eines Rabattgut-
scheins (94), der gekennzeichnet ist durch einen durch den
Drucker gedruckten farbigen Rand (95) fir das rabattfahige
Produkt, basierend auf den Einzelheiten des Gutscheinge-
schafts und ohne das Eingreifen oder die Teilnahme des Kun-
den auflRer dem Kauf oder Nicht-Kauf des auslésenden Pro-
dukts.

6. Verfahren zum Erzeugen eines Rabattgutscheins als Reaktion
auf den Kauf mehrerer auslésender Gegenstande zur Verwen-
dung in einem Einzelhandel-Verkaufssystem mit mehreren Termi-
nals (12) an Kundenkassen, jeweils mit einer Vorrichtung (13) zum
Lesen von Produktcodes auf verkauften Gegenstanden in einer
Kundenbestellung, und einer Ladensteuerung (10), mit der die
Terminals kommunizieren kodnnen, wobei die Ladesteuerung

Zugriff auf eine Gegenstandsdatei (30) mit Preis- und anderen In-



formationen fur jeden Produktgegenstand hat, mit den Verfah-

rensschritten:

(a) Vorauswéhlen eines rabattfahigen Produkts, fur das ein
Rabattgutschein erzeugt werden soll;

(b) Vorauswahlen wenigstens eines auslosenden Produkts, des-
sen Kauf das Erzeugen des Rabattgutscheins starten soll;

(c) Speichern der Bedingungen wenigstens eines Gutscheinge-
schafts betreffend den zu erzeugenden Rabattgutschein;

(d) ldentifizieren des wenigstens einen ausldsenden Produkts in
der Kundenbestellung;

(e) In-Verbindung-Bringen des wenigstens einen ausldsenden
Produkts mit zuvor gespeicherten Bedingungen des Gut-
scheingeschafts; und

() automatisches Erzeugen (24) wenigstens eines Rabattgut-
scheins (94), der gekennzeichnet ist durch einen farbigen
Rand (95) fur das rabattfahige Produkt, basierend auf den
Einzelheiten des Gutscheingeschafts und ohne das Eingreifen
oder die Teilnahme des Kunden auf3er dem Kauf des wenigs-

tens einen auslosenden Produkts.

12. Verfahren zum Drucken eines Gutscheins oder Anreizes als
Reaktion auf Einzelheiten einer Transaktion zur Verwendung in
einem Transaktionssystem mit (a) einer Transaktionsvorrich-
tung (12) mit einer Vorrichtung (13) zum Lesen der Transaktions-
einzelheiten und (b) einer Vorrichtung (10) zum In-Verbindung-
Bringen der Einzelheiten der Transaktion mit einem Gutschein
oder Anreiz, mit den Verfahrensschritten:

(c) Vorauswéhlen eines Produkts oder einer Dienstleistung, fur

das bzw. die ein Gutschein oder Anreiz gedruckt werden soll;

(d) Vorauswahlen einer Einzelheit der Transaktion, die das Dru-

cken eines Gutscheins oder Anreizes starten soll;



(e)

(f)

(9)

(h)

Speichern der Bedingungen wenigstens eines Gutschein- oder
Anreizgeschéfts betreffend den zu druckenden Gutschein oder
Anreiz;

Identifizieren der auslésenden Einzelheit der Kundentransak-
tion;

In-Verbindung-Bringen der auslésenden Einzelheit mit den zu-
vor gespeicherten Bedingungen des Gutschein- oder Anreiz-
geschaéfts; und

automatisches Drucken (24) eines Gutscheins (94) oder Anrei-
zes, der gekennzeichnet ist durch einen farbigen Rand (95) fur
das Produkt oder die Dienstleistung, basierend auf den Ein-
zelheiten der Transaktion und ohne das Eingreifen oder die
Teilnahme des Kunden auf3er dass er eine Partei der Trans-

aktion ist."

Die Klagerin macht geltend, die Gegenstande der Anspriche 1,6 und 12 des
Streitpatents hatten keinen technischen Charakter. Zudem beruhten sie nicht auf
erfinderischer Tatigkeit. Die Gegenstande der Unteranspriche seien durch den
Stand der Technik vorweggenommen oder nahegelegt. Die Klagerin sttitzt sich bei
ihrer Argumentation auf die Druckschriften

EP 0 173 835 B1 (D1),
WO 97/23838 Al (D2),
US 5173 851 A (D3) und
US 4 839 507 (D4).

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 1 060 086 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fir nichtig

zu erklaren.



Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin in allen Punkten entgegen.

Sie beantragt,

die Klage abzuweisen.

Wegen des Wortlauts der Unteranspriiche wird auf die Streitpatentschrift bzw. auf
die deutsche Ubersetzung DE 698 09 084 T2, wegen weiterer Einzelheiten auf die

Akte verwiesen.

Entscheidungsgrinde
Die in zulassiger Weise erhobene Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der fehlen-
den Patentfahigkeit (Artikel 138 Abs. 1 Buchstabe a i. V. m. Artikel 52 Abs. 1 und
Artikel 56 EPU) geltend gemacht wird, ist begriindet. Die angegriffenen Patentan-

spruche haben keinen Bestand.

I.  Zu Patentanspruch 1:

1. Patentanspruch 1 betrifft ein Verfahren zum Drucken eines einldsbaren Gut-

scheins. Er kann in Anlehnung an die von der Klagerin mit der Anlage K3 vorge-

schlagene Merkmalsgliederung wie folgt gegliedert werden:

1. Verfahren zum Drucken eines einlosbaren Gutscheins als
Reaktion auf den Kauf wenigstens eines auslosenden Ge-
genstandes oder den Nicht-Kauf wenigstens eines auslosen-

den Gegenstandes.

2. Das Verfahren ist zur Verwendung in einem Einzelhandel-
Verkaufssystem mit (a) wenigstens einem Terminal an einer
Kundenkasse mit einer Vorrichtung zum Lesen von Produkt-

codes auf verkauften Gegenstanden in einer Kundenbestel-
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lung und (b) einer Ladensteuerung, mit welcher das Terminal

kommunizieren kann, vorgesehen.

3. Die Ladensteuerung hat Zugriff auf einen Gegenstandsdatei
mit Preis- und anderen Informationen fur einen Produktge-

genstand.

4. Es wird ein rabattfahiges Produkt vorausgewabhlt, fir das ein

Rabattgutschein gedruckt werden soll.

5. Es wird wenigstens ein Ausléseprodukt vorausgewahlt, des-
sen Kauf- oder Nichtkauf das Drucken eines Rabattgut-

scheins starten soll.

6. Es werden die Bedingungen wenigstens eines Gutscheinge-
schaftes betreffend den zu druckenden Rabattgutscheinen

gespeichert.

7. Es wird das auslosende Produkt in der Kundenbestellung
identifiziert.

8. Es wird das auslésende Produkt mit den zuvor gespeicherten
Bedingungen des Gutscheingeschaftes in Verbindung ge-

bracht.

9. Es wird automatisch wenigstens ein Rabattgutschein ge-
druckt.

10.1 Der Rabattgutschein hat einen durch den Drucker gedruck-

ten farbigen Rand

10.2 fur das rabattfahige Produkt.
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11. Der Druck des farbigen Randes basiert auf Einzelheiten des

Gutscheingeschaftes.

12. Der Druck des farbigen Randes basiert nicht auf dem
Eingreifen oder der Teilnahme des Kunden aufRer dem Kauf-

oder Nichtkauf des auslosenden Produktes.

2. Das Verfahren nach Patentanspruch 1 weist die fur eine Patenterteilung erfor-
derliche Technizitat auf. Der Anspruch enthalt sowohl technische als auch nicht-
technische Merkmale. Ohne Zweifel sind zumindest die Merkmale 2 und 3 des
Anspruchs 1 als technische Merkmale anzusehen, die auch notwendig sind. In
Verbindung mit den tbrigen Merkmalen liegt insgesamt eine technische Lehre vor
(vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., 8 1 Rn. 45).

3. Das Verfahren nach Anspruch 1 ist zwar unbestritten neu, es beruht aber nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

a) Als Fachmann in vorliegender Sache ist ein Drucktechniker fir digitale und
Printmedien anzusehen, der Erfahrungen in Gestaltung und Druck von Drucker-
zeugnissen hat, die besonderen Anforderungen in Bezug auf Falschungssicherheit

genugen.

b) Als nachstkommende Entgegenhaltung kann die in Absatz [0001] der Streitpa-
tentschrift angegebene US-Patentschrift 5173 851 A (D3) gesehen werden. Sie
betrifft ein Verfahren zum Drucken eines einlosbaren Gutscheins. Der Patentan-
spruch 4 der Druckschrift enthélt fast wortlich alle Merkmale 1 bis 9 des Oberbeg-
riffs des Anspruchs 1 des Streitpatents fur die Variante "Kauf" des wenigstens ei-
nen auslosenden Gegenstands (siehe Spalte 16 Zeilen 5 bis 27).

Auch die im Anspruch enthaltene Variante "Nicht-Kauf' des wenigstens einen

auslosenden Gegenstands ist von der Offenbarung der Entgegenhaltung umfasst.
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Auf diese Variante wird in Spalte 2 Absatz 5 insbesondere Zeilen 51 ff. der Druck-

schrift D3 hingewiesen.

Der einlosbare Gutschein insgesamt wird entsprechend dem letzten Merkmal des
Anspruchs 4 der Druckschrift D3 basierend auf den Einzelheiten des Gutschein-
geschafts und ohne das Eingreifen oder die Teilnahme des Kunden auf3er dem
Kauf des auslésenden Produkts gedruckt (siehe D3 Spalte 16 Zeilen 27 bis 30).

Einzelheiten des Gutscheingeschéfts betreffende Daten sind zum Teil als Strich-

code (bar-code) aufgedruckt, siehe Spalte 12 Zeilen 49 bis 56.

Die Druckschrift D3 enthélt jedoch keine weitergehenden Angaben zur grafischen
Gestaltung des Gutscheins. Sie gab daher aus sich heraus keinen Hinweis auf
das beanspruchte Drucken des Gutscheins mit einem farbigen Rand gemal den
kennzeichnenden Merkmalen 10.1, 10.2, 11 und 12.

c) Der genannte Unterschied kann jedoch erfinderische Tétigkeit nicht begrin-

den.

Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zu Grunde, eine besondere Aufféalligkeit und
eine erhohte Falschungssicherheit der gedruckten Gutscheine zu erzielen, vgl.
Abséatze [0006] bis [0008] der Streitpatentschrift. Zur Lésung dieser Aufgabe
konnte der Fachmann die internationale Patentanmeldung WO 97/23838 Al (D2)
in Betracht ziehen. Diese Druckschrift ist hier einschlagig. Sie betrifft das Erzeu-
gen von Einkaufshilfen und Kaufanreizen in einem Computer-Netzwerk und um-
fasst nach Seite 2 Absatz 1 und Seite 3 Absatz 3 sowie insbesondere nach Sei-
ten 16 ff. auch ein Verfahren zum Erzeugen und zum Drucken einlésbarer Gut-
scheine. Auf diesen Gutscheinen sind verschiedene Informationen, so z. B. Her-
steller- und Produktangaben usw. aufgedruckt, siehe Figur 11. Die grafische
Gestaltung eines solchen einlésbaren Gutscheins ist auf Seiten 17 f. unter dem

Aspekt der Falschungssicherheit genauer beschrieben. Dazu gehdort nach Seite 17
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Zeilen 15 f. der Entgegenhaltung ein Hintergrund ("canvas") sowie ein komplexes

darauf aufgedrucktes Hintergrundmuster und/oder Hintergrundbild.

Auf Seite 17 Zeilen 26 ff. der Druckschrift D2 ist ferner ausgefuhrt, dass das Hin-
tergrundmuster und/oder Hintergrundbild vom Gutscheininhalt, z. B. vom Herstel-
ler oder vom Produkt, abhangen koénnen. Hintergrundmuster und/oder Hinter-
grundbild kénnen demnach auf Einzelheiten des Gutscheingeschéfts beruhen.
Diese Gestaltung von Hintergrundmuster und/oder Hintergrundbild soll das unau-
torisierte Herstellen oder Abandern von Gutscheinen verhindern, siehe Seite 18
Zeilen 2 ff. Sie dient offensichtlich auch - wegen des Bezugs von z. B. Hinter-
grundbild zu dem Produkt - der guten Erkennbarkeit der Gutscheine und der

leichteren Unterscheidbarkeit verschiedener Arten der Gutscheine.

Nach der Erstellung von Hintergrundmuster bzw. Hintergrundbild wird nach der
Offenbarung der Druckschrift ein Rand des Gutscheins gebildet und gedruckt. Aus
dem Schema der Figur 12, siehe dort Blocke 274 und 276, ergibt sich in Verbin-
dung mit Seite 18 Absatz 2, dass verschiedene Breiten und Farben des Randes in
einer Liste abgespeichert sind und aus dieser Liste ausgewahlt werden kénnen.
Der Druckschrift D2 ist also hier direkt entnehmbar, dass der Rand eines Gut-

scheins hinsichtlich Breite und Farbe unterschiedlich gestaltet werden kann.

Da der Rand eines Gutscheins einen ins Auge fallenden Teil desselben darstellt,
war es fur den Fachmann naheliegend, die in der Druckschrift D2 offenbarte Ges-
taltungsmaglichkeit des Randes in das Verfahren zum Drucken eines einldsbaren
Gutscheins nach der Druckschrift D3 einzubeziehen und dementsprechend bei

diesem Verfahren Merkmal 10.1 vorzusehen.

Hierbei war es fur den Fachmann angezeigt, die Gestaltung des Randes gleich-
falls im Sinne der gestellten Aufgabe nutzbar zu machen und insbesondere des-
sen Farbe als schon von weitem sichtbares und auffallendes Erkennungsmerkmal
fur die Erh6hung der Auffalligkeit und fir die verbesserte Sicherheit gegen Fal-

schung einzusetzen und nach dem Vorbild der Druckschrift (D2) dementspre-
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chend die Farbe des Randes des Gutscheins vom Gutscheininhalt, so z. B. vom
Hersteller oder vom Produkt, abh&ngig zu machen und somit auf Einzelheiten des
Gutscheingeschafts beruhen zu lassen und bei dem Verfahren nach der Druck-
schrift D3 zusatzlich Merkmale 10.2 und 11 vorzusehen. Im Belieben des Fach-
manns lag es, diese Gestaltung des Randes des Gutscheins allein oder in Verbin-
dung mit dem oben beschriebenen Druck von Hintergrundmuster und Hinter-
grundbild - der einen betrachtlich hoheren Aufwand fur den Druck bedingt - vorzu-
nehmen. Es war hierbei selbstverstandlich, den Rand aus Sicherheitsgriinden
gemall Merkmal 12 ohne das Eingreifen oder die Teilnahme des Kunden aul3er
dem Kauf oder Nicht-Kauf des ausldsenden Produkts zu drucken, so wie es schon
in der Druckschrift (D3) fur den Druck eines Gutscheins insgesamt vorgesehen ist.

Il. Zu Patentanspruch 6:

Anspruch 6 betrifft ein Verfahren zum Erzeugen eines Rabattgutscheins als Reak-

tion auf den Kauf mehrerer auslésender Gegenstande oder nicht-auslésender Ge-
genstande zur Verwendung in einem Einzelhandel-Verkaufssystem mit mehreren
Terminals an Kundenkassen. Dieses Verfahren stimmt weitgehend mit dem Ver-
fahren nach Anspruch 1 tberein.

1. Die Technizitat des Verfahrens nach Anspruch 6 ist gegeben. Die diesbezugli-

chen Ausfuihrungen zu Anspruch 1 gelten in entsprechender Weise.

2. Das Erzeugen eines Rabattgutscheins schliel3t verschiedene Formen eines
Gutscheins ein. Vom Anspruch ist unter anderem auch das Drucken eines Rabatt-
gutscheins auf Papier umfasst. Dies hat die Patentinhaberin in der mindlichen

Verhandlung ausdrticklich zugestanden.

3. Das Verfahren nach Anspruch 6, dessen Neuheit ebenfalls nicht in Frage ge-

stellt wurde, beruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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Es wird auf das US-Patent 5 173 851 A (D3) verwiesen, dessen Anspruch 15 alle
Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 6 des Streitpatents in im Wesentlichen

Ubereinstimmendem Wortlaut enthalt.

Entsprechend dem letzten Merkmal des Anspruchs 15 der Druckschrift D3 erfolgt
die Erzeugung des einlosbaren Gutscheins insgesamt basierend auf den Einzel-
heiten des Gutscheingeschéafts und ohne das Eingreifen oder die Teilnahme des

Kunden aufRer dem Kauf des auslosenden Produkts.

4. Wollte der Fachmann im Sinne der in Abschnitt I. genannten Aufgabe einen
Rabattgutschein mit besonderer Auffélligkeit und erhohter Falschungssicherheit
erzeugen, konnte er die einschlagige internationale = Anmeldung
WO 97/23838 A1 (D2) in Betracht ziehen. Sie betrifft das Erzeugen von
Einkaufshilfen und Kaufanreizen und umfasst nach Seite 2 Absatz 1 und Seite 3
Absatz 3 sowie insbesondere nach Seite 16 ff. auch ein Verfahren zum Erzeugen

gedruckter einlésbarer Gutscheine.

Im Ubrigen wird auf den vorstehenden Abschnitt I. verwiesen. Die dort gegebene
Begrindung, dass das Verfahren nach Anspruch 1 im Hinblick auf die Entgegen-
haltungen (D3) und (D2) nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruht, gilt in ent-

sprechender Weise auch fir das Verfahren nach Patentanspruch 6.

l1l. Zu Patentanspruch 12:

Anspruch 12 betrifft ein Verfahren zum Drucken eines Gutscheins oder Anreizes

als Reaktion auf Einzelheiten einer Transaktion zur Verwendung in einem Trans-

aktionssystem.

1. Die Technizitit des Verfahrens nach Anspruch 12 ist gegeben. Die
diesbeziiglichen Ausfihrungen in AbschnittI. zu Anspruch 1 gelten in entspre-

chender Weise.



-16 -

2. Dem Absatz [0001] der Streitpatentschrift ist entnehmbar, dass sich die Erfin-
dung allgemein auf eine beliebige Transaktion bezieht, bei der ein Beleg gedruckt
wird. Basierend auf den Einzelheiten der Transaktion wird ein Gutschein von einer
Transaktionsvorrichtung ausgedruckt. Nach Absatz [0002] der Streitpatentschrift
betrifft die Erfindung allgemein ein Verfahren zur Verwendung in einer Verkaufs-
stelle mit Computersystemen der Art, die in Einzelhandelsladen zum Aufzeichnen
von Verkaufstransaktionen benutzt werden (vgl. Ubersetzung der Streitpatent-
schrift DE 698 09 084 T2, Seite 1 Zeilen 7 bis 16).

3. Das Verfahren zum Drucken eines Gutscheins in einem Transaktionssystem
nach Anspruch 12 entspricht somit dem Drucken eines Rabattgutscheins in einem
Einzelhandel-Verkaufssystem, wie es schon in Anspruch 1 des Streitpatents be-

ansprucht ist.

Es wird auf den vorstehenden Abschnitt I. verwiesen. Die dort gegebene Begrin-
dung, dass das Verfahren nach Anspruch 1 im Hinblick auf eine Zusammenschau
der Entgegenhaltungen US 5173 851 A (D3) und WO 97/23838 Al (D2) nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruht, gilt in gleicher Weise auch fur das unbestrit-
ten neue Verfahren nach Patentanspruch 12.

IV. Zu den Unteranspriichen:

Die Gegenstande der Unteranspriche weisen keinen eigenen erfinderischen Ge-
halt auf.

Die Beklagte hat in der mindlichen Verhandlung die ihrer Ansicht nach erfinderi-
sche Qualitdt des Verfahrens nach Anspruch 3 herausgestellt. Sie hat dazu vor-
getragen, das Drucken einer Reihe von Gutscheinen ohne Rand zusammen mit

einem Gutschein mit Rand beruhe auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Der Senat vermag sich dieser Auffassung nicht anzuschlieen. Zum Stand der
Technik gehdorten - wie bereits dargelegt - sowohl ein Verfahren zum Druck von
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Gutscheinen ohne Rand als Reaktion auf Einzelheiten eines Gutscheingeschafts
(siehe z. B. die US-Patentschrift 5173 851 A (D3)) als auch ein Verfahren zum
Druck von Gutscheinen mit Rand als Reaktion auf Einzelheiten eines Gutschein-
geschafts (siehe z. B. die WO 97/23838 Al (D2)). Es lag daher im Belieben des
Fachmanns, beim Druck von mehreren Gutscheinen als Reaktion auf Einzelheiten
eines Gutscheingeschafts entweder alle Gutscheine mit Rand, alle ohne Rand
oder aber gemischt Gutscheine sowohl mit als auch ohne Rand zu drucken.

Die Ubrigen Unteranspriche betreffen Ausfiihrungsformen, die in den Entgegen-
haltungen US 5 173 851 A (D3) und WO 97/23838 Al (D2) enthalten sind oder
durch diese nahegelegt werden oder dem handwerklichen Kénnen des Fach-
manns zuzurechnen sind. Da die Beklagte hierzu im Einzelnen nichts vorgetragen

hat, ertbrigt sich ein genaueres Eingehen auf diese Ansprtiche.

V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs.2 PatG i.V.m. 8§91 Abs. 1
ZPO. Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1
PatGi. V. m. § 709 ZPO.

gez.
Unterschriften



