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Sachverhalt und Antrage

1v.
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Die Beschwerde richtet sich gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom

23. Marz 2007 uber die Aufrechterhaltung des Patents in
geédndertem Umfang.

Wahrend des Verfahrens wurde auf folgende Dokumente

Bezug genommen:

D1: US-A-5 779 839;
D2: US-A-5 142 270;
D3: DE-U1-298 13 738;
D4: US-A-4 021 705;
D5: US-A-5 517 195.

Die Parteien wurden zu einer mundlichen Verhandlung
geladen und wurden informiert, dass die erfinderische
Tatigkeit wahrend der mindlichen Verhandlung diskutiert

wird.

Mit Schreiben vom 16. August 2010 kundigte die
Beschwerdegegnerin (Einsprechende) an, dass sie an der

mindlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde.

Die mundliche Verhandlung fand folglich in Abwesenheit
der Beschwerdegegnerin statt.

Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) beantragte, die
Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das
Patent aufrechtzuerhalten wie erteilt.
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Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Schreiben vom
30. November 2007, die Beschwerde der Patentinhaberin

zuriuckzuweisen.

VI. Anspruch 1 des erteilten Streitpatents lautet wie folgt:

"Warenetikett (1), welches einen Halbleiterchip (2)
sowie eine Antenne (3) umfasst, mittels derer im
Halbleiterchip gespeicherte Information Uber die Ware an
ein Lesegerat ubertragbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Antenne eine Sollbruchstelle (4) aufweist, iIn
deren Bereich die Antenne beim Lesevorgang durch vom
Lesegerat einbringbare Energie zerstorbar ist, so dass
das Warenetikett nach dem Einbringen der Energie nicht

mehr lesbar ist."

Anspruch 16 bezieht sich auf ein Verfahren zur
Herstellung eines Warenetiketts gemal einem der

Anspriche 1 bis 15.

Anspruch 20 bezieht sich auf die Verwendung des
Warenetiketts gemall einem der Anspriche 1 bis 15.

VII. Die Argumente der Parteien, soweit sie fur die
Entscheidung relevant sind, werden in den

Entscheidungsgrinden wiedergegeben.

Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Grundlage der Beschwerde
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Da die Patentinhaberin die alleinige Beschwerdefihrerin
gegen die Zwischenentscheidung uUber die
Aufrechterhaltung des Patents In geandertem Umfang ist,
kann die Fassung des Patents gemal3 der
Zwischenentscheidung nicht 1n Frage gestellt werden

(G 9/92 und G 4/93). Ferner erfolgt die Uberpriufung der
Entscheidung der Einspruchsabteilung nur auf der
Grundlage der bereits vor der Einspruchsabteilung

geltend gemachten Einspruchsgrinde (G 10/91).

Daher ist im vorliegenden Fall lediglich die Frage der
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 52(1), 56 EPU) der
Anspriuche 1 bis 15 und 20 des erteilten Patents zu
beurteilen. Anspriche 16 bis 19 des erteilten Patents
entsprechen den Ansprichen 1 bis 4 des
aufrechterhaltenen Patents gemald der
Zwischenentscheidung und konnten daher nicht in Frage

gestellt werden.

Die Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Warenetikett, welches einen
Halbleiterchip sowie eine Antenne umfasst. Mittels
dieser Antenne ist im Halbleiterchip gespeicherte
Information Uber die Ware an ein Lesegerat uUbertragbar.
Die Antenne weist eine Sollbruchstelle auf, in deren
Bereich die Antenne beim Lesevorgang, nachdem die
Information so oft wie gewiunscht ausgelesen wurde, durch
vom Lesegerat eingebrachte Energie zerstort wird. Nach
der Zerstorung der Antenne im Bereich der
Sollbruchstelle ist die im Halbleiterchip gespeicherte
Information nicht mehr an das Lesegeréat Ubertragbar und

das Warenetikett ist daher nicht mehr lesbar.
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Erfinderische Tatigkeit: ausgehend von D3

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass
ausgehend von der Lehre des Dokuments D3 der erteilte
Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhe.

D3 befasst sich im Allgemeinen mit einem elektronischen
Siegel, das einen IC und einen mit dem IC verbundenen
Antennenschaltkreis beinhaltet. Mittels des
Antennenschaltkreises konnen die In dem Speicher des ICs
gespeicherten Daten beruhrungslos ausgelesen werden.
Insbesondere werden in D3 zwei unterschiedliche
Verwendungen des elektronischen Siegels angesprochen,
die nach Meinung der Kammer nicht miteinander vereinbar

sind.

Als erstes werden falschungssichere Etiketten diskutiert
(D3, Seite 5, Zeilen 5-26). Hier werden Siegel z.B. an
Markenwaren angebracht, um Originalprodukte von
gefalschten Produkten zu unterscheiden. Um zu verhindern,
dass das Siegel entfernt und auf ein gefalschtes Produkt
angebracht werden kann, wird ein Reif3draht bzw. eine
ReifBRantenne iIn das Siegel eingebracht, der bzw. die bei
Entfernung des Siegels bricht. Somit kann das Siegel
nicht elektronisch unversehrt an ein weiteres Produkt
angebracht werden. Entweder kann der durchtrennte
Zustand durch den IC anhand eirner Widerstandsmessung
oder Kapazitadtsmessung erkannt werden und dem
Auslesegerat wadhrend des Auslesens mitgeteilt werden,
oder eine Kommunikation des ICs mit dem Auslesegerat
wird dadurch unmoglich gemacht. Bei Uberprifung des
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gefalschten Produktes auf dem das beschadigte Siegel nun
angebracht ist, wird die Falschung sofort erkennbar.

Eine zweite Verwendung des Siegels besteht in der
Diebstahlsicherung eines Produktes (D3, Seite 6,

Zeile 23 bis Seite 6, Zeile 4). Diesbeziuglich ist das
Ziel, dass ein Artikel mit dem elektronischen Siegel das
Geschaft nicht ohne Alarmauslosung verlassen kann.
Ferner wird nebenbei bemerkt, dass das Entfernen des
Siegels vom Artikel ebenfalls zum Alarm fuhren sollte
(Seite 6, Zeilen 26-27). Wie dies passiert, wird jedoch
nicht beschrieben. Damit ein bezahlter Artikel beim
Verlassen des Geschafts den Alarm nicht auslést, wird in
D3 das Siegel vorzugsweise wadhrend des Zahlvorgangs *in
einen Zustand versetzt, der bewirkt, dass die
ordnungsgemale Meldung an das Lesegerat beim Verlassen
des Geschafts abgegeben wird” (Seite 6, Zeilen 29-32).
Die Kammer ist der Meinung, dass das Siegel somit beim
Verlassen des Geschafts noch in der Lage sein muss, eine

Meldung abzugeben.

Diese zwei Anwendungen des elektronischen Siegels sind
offenbar getrennt zu betrachten. Als Ausgangspunkt fur
die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit scheint das
zweite Ausfuhrungsbeispiel (d.h. das
Diebstahlsicherungssiegel) relevanter zu sein.

Das i1n Anspruch 1 des erteilten Streitpatents definierte
Warenetikett unterscheidet sich von diesem Stand der
Technik, indem das Warenetikett eine Sollbruchstelle
aufweist, In deren Bereich die Antenne beim Lesevorgang
durch eine vom Lesegerat einbringbare Energie zerstorbar
Ist, so dass das Warenetikett nach dem Einbringen der

Energie nicht mehr lesbar ist.
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Angesichts der Tatsache, dass eine Meldung, die eine
ordnungsgemalle Bezahlung bestatigt, an das Lesegerat
beim Verlassen des Geschafts abgegeben wird (Seite 6,
Zeilen 29-32), ware jegliche Modifizierung des aus D3
bekannten Etiketts, die die Abgabe dieser Meldung
verhindern wirde, mit dem Grundgedanken von D3 nicht
kompatibel. Insbesondere wirde eine Durchtrennung der
Antenne von D3 mittels einer Sollbruchstelle, wie z.B.
aus D4 bekannt, die Kommunikation zwischen Etikett und
Lesegerat auBBer Stand setzen und die Abgabe einer
Meldung an das Lesegerat unmoéglich machen. Eine solche
Modifizierung des aus D3 bekannten
Diebstahlschutzetiketts ist also nicht mit der
Funktionsweise von D3 vereinbar und eine Kombination der
Lehren von D3 und D4 kann nicht als naheliegend

angesehen werden.

Die Einspruchsabteilung war der Meinung, dass unter den
Begriff "ordnungsgemalle Meldung™ auch ein Unterbleiben
des Alarms zu verstehen sei. Insofern sei das Fehlen
einer abgegebenen Meldung als eine "ordnungsgemalle
Meldung'™ zu sehen. Die Kammer kann dieser Ansicht nicht
zustimmen und ist der Meinung, dass bei dem
Diebstahlsicherungssiegel von D3 eine Meldung an das
Lesegerat abgegeben werden muss. Nur bei dem ersten
Ausfuhrungsbeispiel von D3 (d.h. das mit dem Reil3draht
versehene Siegel) wird die fehlende Kommunikation
zunutze gemacht, um einen durchtrennten Reil3draht zu
erkennen. Wie bereits oben erklart, sind die zwei
Ausftuhrungsbeispiele getrennt zu betrachten. Ein
durchtrennter Reil3draht wirde beil dem zweiten
Ausfuhrungsbeispiel zu einer nicht mehr funktionsfahigen

Diebstahlsicherung fihren.
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Erfinderische Tatigkeirt: ausgehend von D4

In 1threr Argumentation beziuglich der erfinderischen
Tatigkeit ist die Beschwerdegegnerin lediglich von der
Lehre des Dokuments D3 als nadchstliegendem Stand der
Technik ausgegangen. D4 als Ausgangspunkt wurde nicht
angesprochen. Jedoch war die Einspruchsabteilung der
Auffassung, dass auch ausgehend von der Lehre des
Dokuments D4 der erteilte Anspruch 1 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Das Dokument D4 offenbart ein elektronisches
Warensicherungsetikett, das lediglich als 1-Bit
Transponder angewendet werden kann (Spalte 1, Zeilen 13-
40; Spalte 2, Zeile 51 bis Spalte 4, Zeile 26). Das
Etikett weist einen Resonanzkreis auf, der eine
drahtlose Kommunikation mit einem am Ausgang des zu
schitzenden Bereichs zur Diebstahlsicherung
aufgestellten Detektionsgerats ermoglicht. Das
Vorhandensein dieses Resonanzkreises in der Nahe des
entsprechenden Detektionsgerats fuhrt zur Ausldsung
eines Alarms. Da das Etikett an der Kasse nach erfolgter
Bezahlung deaktiviert werden muss, weist der
Resonanzkreis eine Sollbruchstelle auf, die durch einen
Energiestoll zerstorbar ist, so dass die drahtlose
Kommunikation zwischen Detektionsgerat und Warenetikett
nach dem Einbringen der Energie zumindest an der
vorgesehenen Resonanzfrequenz nicht mehr méglich ist.
Ahnliche Etiketten sind auch aus den Dokumenten D2 und
D5 bekannt.

Das i1n Anspruch 1 definierte Warenetikett unterscheidet

sich von diesem Stand der Technik, indem das
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Warenetikett einen Halbleiterchip umfasst, und indem die
Antenne geeignet ist, die im Halbleiterchip gespeicherte

Information Uber die Ware an eiln Lesegerat zu uUbertragen.

Sowohl aus D3 als auch aus D1 ist fur Inventarzwecke
bekannt, ein Etikett mit einem IC Chip zu versehen, auf
dem inventarrelevante Information gespeichert wird. Der
Chip ist mit einer Antenne verbunden, die eine drahtlose
Kommunikation mit einem Lesegerat ermoglicht (D3:

Seite 4, Zeilen 1-23; D1: Spalte 2, Zeilen 44-65).

Die Kammer kann jedoch in diesem Stand der Technik
keinen Hinweis erkennen, der den Fachmann dazu
motivieren wirde, den Diebstahlschutz von D4 in der Art
und Weise zu &ndern, dass er nicht nur zum
Diebstahlschutz, sondern auch zur Speicherung und
Ubertragung von Produktinformationen geeignet ware. Die
Beschwerdefihrerin war der Meinung, dass der Fachmann
eine solche Erweiterung des Diebstahlschutzetiketts von
D4 nicht ohne Kenntnis der Erfindung Uberlegen wirde.
Der Fachmann hatte die Kombination eines Etiketts, das
sich lediglich auf eine 1-Bit Informationsiubertragung
beschrankt, mit einem IC-System nicht in Betracht
gezogen.

Die Eilnspruchsabteilung argumentierte, dass ausgehend
von D4, die zu loésende Aufgabe darin gesehen werden
konne, mehr Speicherplatz bereitzustellen, wobei diese
Aufgabe mit einem Chip gemall D3 geldst werde.

Die Kammer ist der Ansicht, dass D4 keinen geeigneten
Ausgangspunkt fur die Erfindung darstellen kann. Beil der
Wahl des nadchstliegenden Standes der Technik kommt es

zunachst darauf an, dass er sich auf einen ahnlichen

C4968.D
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Zweck bezieht wie die Erfindung. Andernfalls kann er den
Fachmann nicht in naheliegender Weise an die
beanspruchte Erfindung hinfuhren. In dem vorliegenden
Fall gibt es keine Anregungen in dem Stand der Technik,
dass der 1-Bit Transponder von D4, der lediglich eine
Kontrolle darstellt, ob sich das Etikett in dem
elektromagnetischen Feld der Detektoreinrichtung
befindet, mehr Speicherplatz bendétigen wirde. Eine
derartige Aufgabenformulierung kann nur auf einer ex
post facto Betrachtung beruhen. Obwohl theoretisch die
Moglichkeit bestand, einen Speicherchip in das
Warenetikett von D4 einzusetzen, ist kein Anhaltspunkt
im Stand der Technik erkennbar, ein einfaches 1-Bit
Diebstahlsystem mit einer solchen zusatzlichen
Funktionalitat zu bereichern. Eine solche Kombination
kann also fiur den Fachmann nicht als naheliegend

betrachtet werden.

Erfinderische Tatigkeit: ausgehend von D1

Das Dokument D1 stellt auch einen moglichen
Ausgangspunkt fur die Bewertung der erfinderischen
Tatigkeit von Anspruch 1 des erteilten Patents dar,
zumal die Beschwerdefihrerin selbst hiervon ausgegangen
ist.

D1 offenbart einen RFID-Transponder, welcher einen
Halbleiterchip sowie eine Antenne umfasst, mittels derer
die im Halbleiterchip gespeicherte Information Uber die
Ware an eiln Lesegerat Ubertragbar ist. Dieser
Transponder wird fur Inventarzwecke eingesetzt

(Spalte 16, Zeilen 20-25) und kann also als Warenetikett

bezeichnet werden.
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6.2 Beim Durchfihren einer Inventur mit dem in D1
offenbarten Warenetikett ware es fur den Fachmann ohne
weilteres ersichtlich, dass eine unbeabsichtigte
Wiederholung des Lesevorgangs stattfinden kann. Der
Fachmann stellt sich deshalb die Aufgabe, diese
auftretende Schwierigkeit zu beseitigen.

Die korrekte Vorgehensweise bei der Formulierung der
objektiven technischen Aufgabe besteht darin, eine
Aufgabe zu wahlen, deren technische Wirkung sich auf die
Merkmale stitzt, durch die sich der Anspruch vom Stand
der Technik unterscheidet, und die so spezifisch wie

moglich ist, ohne Teile der LOosung zu enthalten.

Der in Anspruch 1 des erteilten Patents definierte
Gegenstand unterscheidet sich von dem aus D1 bekannten
Transponder, dadurch dass die Antenne gemall Anspruch 1
eine Sollbruchstelle aufweist, iIn deren Bereich die
Antenne beim Lesevorgang durch vom Lesegerat

einbringbare Energie zerstorbar ist.

Der technische Effekt dieses Unterschieds ist, dass das
Warenetikett beruhrungslos in einen unlesbaren Zustand
gebracht werden kann, indem die Antenne an der
Sollbruchstelle durch eingebrachte Energie zerstort wird.
Die objektive technische Aufgabe kann somit darin

gesehen werden, die Lesbarkeit des Etiketts

berihrungslos auszuschalten. Der Zweck dieses Merkmals
iIst es, die Information die auf dem Chip gespeichert ist,

nur so oft, wie dies gewinscht wird, auslesen zu konnen.

6.3 Der Stand der Technik enthalt keinen Hinweils, der den
mit dieser Aufgabe befassten Fachmann dazu veranlassen

C4968.D
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wirde, die Lehre des Dokuments D1 zu andern oder

anzupassen, um dadurch zu der Erfindung zu gelangen.

Sowohl D4 als auch D2 lehren, dass die Resonanzfrequenz
eines Resonanzkreises mittels einer Sollbruchstelle
beriuhrungslos verstimmt werden kann. Durch die gezielte
Zerstorung gewisser Schleifen des Resonanzkreises, ist
es moglich, die Resonanzfrequenz des Etiketts zu andern.
Es gibt jedoch keinen Hinweils, dass eine solche MalRhahme
unternommen werden sollte, um die Lesbarkeit eines Chips
auszuschalten. Selbst eine implizite Veranlassung oder
ein implizit erkennbarer Anreiz ist aus D4 bzw. D2 nicht
erkennbar. Es ist klar, dass eine Unterbindung der
Kommunikation zwischen Chip und Lesegerat dazu fuhren
wirde, den Chip nicht mehr lesbar zu machen, jedoch gibt
es keinen Hinweis in dem Stand der Technik, dass der
Fachmann eine solche LOosung Ubernehmen sollte. Es gibt
daher keinen erkennbaren Grund, weshalb der Fachmann die
Elemente aus dem Stand der Technik kombinieren wirde, um

die genannte Aufgabe zu ldsen.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird aufrechterhalten wie erteilt.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
R. Schumacher G. Assi
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