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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Der gegen das europaische Patent Nr. 2284773 eingelegte
Einspruch wurde auf die Einspruchsgrinde des

Artikels 100 a) (fehlende Neuheit und erfinderische
Tatigkeit), b) und c¢) EPU gestitzt.

Die Einspruchsabteilung entschied, dass das Patent wie
erteilt und in gednderter Fassung gemal einem
Hilfsantrag I iiber den Inhalt der urspriinglichen
Anmeldung hinausgehe und in der Fassung gemal einem
Hilfsantrag IV den Erfordernissen des Ubereinkommens
geniige. Eine nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgelegte

Druckschrift E3 wurde nicht berilicksichtigt.

Anspruch 1 in der erteilten Fassung lautet:

Verfahren zur Ubertragung von Daten von
einer Chipkarte mit Transpondereinheit (1)
zu einem Lesegerdt (100), zu welchem Daten
von Transpondern durch Modulation eines
Feldes des Lesegerdtes lbertragen werden
kénnen, dadurch gekennzeichnet, daB die
Transpondereinheit (1) in einem ersten
Betriebsmodus ein Signal sendet, welches
filir das Lesegerdt (100) als eine Modulation
des Lesegerdtfeldes (110) durch einen
Transponder auswertbar ist, um die Daten zu
dem Lesegerdt (100) zu lbertragen, dafBl die
Transpondereinheit (1) in dem ersten
Betriebsmodus ein moduliertes Transponder-
Feld (20) als das Signal erzeugt und
sendet; und wobei das Oszillatorsignal,

welches durch einen Oszillator (8) in der
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Transpondereinheit (1) erzeugt wird, mit
einem vom Lesegerdt (100) empfangenen
Signal iliber eine Phase-Locked-Loop- (PLL) -
Schaltung gekoppelt wird.

IV. Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 enthalt das weitere
Merkmal
[... gekoppelt wird,] wobei zur Erzeugung

des ausgehenden Signals das
Oszillatorsignal mittels der zu

libertragenden Daten moduliert wird.

V. Der "Hilfsantrag IV" enthalt keine Verfahrensanspruche,
sondern nur einen auf eine Chipkarte gerichteten

Anspruchssatz, dessen Anspruch 1 wie folgt lautet:

Chipkarte mit Transpondereinheit (1) zur
Ubertragung von Daten zu einem Lesegerdt
(100), zu welchem Daten von Transpondern
durch Modulation eines Feldes des
Lesegerates uUbertragen werden koénnen,
gekennzeichnet durch

Mittel zum Senden eines Signals, welches
fiir das Lesegerdt als eine Modulation durch
einen Transponder auswertbar ist, um die
Daten in einem ersten Betriebsmodus zu dem
Lesegerdt zu libertragen, durch einen
Oszillator (8) zum Erzeugen eines
Oszillatorsignals und dadurch dass der
Oszillator (8) liliber eine Phase-Locked-Loop-
(PLL)-Schaltung an das von dem Lesegerdt
(100) empfangene Signal gekoppelt ist,
welches als Referenzsignal fir den
Oszillator (8) dient, und

einen Modulator (9; 53,59,63,64,69), der
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eingerichtet ist, das Oszillatorsignal
mittels der zu sendenden Daten zu
modulieren und daraus das Ausgangssignal zu

erzeugen.

Gegen diese Entscheidung haben sowohl die
Patentinhaberin als auch die (gemeinsamen)

Einsprechenden Beschwerde eingelegt.

Die Patentinhaberin beantragte in ihrer Beschwerde,
dass der Einspruch unter Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung zurickgewiesen wird (Hauptantrag) oder das
Patent in gednderter Fassung gemaB dem der
angefochtenen Entscheidung ebenfalls zugrundeliegenden
Hilfsantrag 1 oder auf der Grundlage des
Anspruchssatzes gemal "Hilfsantrag IV" und einer
korrigierten Beschreibung (Hilfsantrag 2) aufrecht
erhalten wird. Hilfsweise wurde die Anberaumung einer

mindlichen Verhandlung beantragt.

Die Einsprechenden beantragten in ihrer Beschwerde,
dass das Patent unter Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung widerrufen wird. Hilfsweise wurde
ebenfalls die Anberaumung einer miindlichen Verhandlung

beantragt.

In einer Mitteilung gab die Kammer in der Sache eine
vorlaufige Beurteilung ab und kam zu dem Schluss, dass
keiner der Beschwerden stattzugeben sei. Sie lud die
Parteien zu erklaren ein, ob sie ihre Antrage auf
mundliche Verhandlung fir den Fall, dass die Kammer bei
ihrer vorldufigen Meinung bleibe, nicht weiter

aufrechterhielten.

Die fur die Entscheidung relevanten Passagen dieser

Mitteilung lauten wie folgt:
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Hauptantrag - unzuldssige Erweiterung
(Artikel 100 c) EPU)

9. Der Anspruch 1 in der erteilten Fassung
betrifft ein Verfahren mit Merkmalen der
urspringlichen Anspriche 1 und 2 sowie einem
Teil der Merkmale des Anspruchs 14, wobei
zusdtzlich bestimmt ist, dass Daten von
einer Chipkarte zu einem Lesegerat
Ubertragen werden. Die nur teilweise
Aufnahme von Merkmalen der abhéngigen
Anspriche stellt abschlieRBend noch keinen
Verstol gegen das Erweiterungsverbot dar.
Vielmehr ist zu betrachten, ob der dadurch
bestimmte Gegenstand aus den gesamten
urspringlich eingereichten Unterlagen der
friheren Anmeldung unmittelbar und eindeutig

hervorgeht.

10. Die frihere Anmeldung Nr. 05755698.7
offenbart anhand der Figuren 1 bis 6
(Verweise beziehen sich im folgenden auf die
A-Schrift, WO 2006/000446 Al) ein Verfahren,
in welchem mittels eines sich in einem
aktiven Betriebsmodus befindlichen
Transponders ein (Daten-)Signal erzeugt und
an ein Lesegerat ausgesendet wird (ab Seite
18, Zeile 14). Der aktive Betriebsmodus wird
von einem passiven Betriebsmodus, bei
welchem eine Lastmodulation des von dem
Lesegerat abgegebenen Signals erfolgt,
unterschieden. Der passive Betriebsmodus ist
nicht Gegenstand des Patents. Zur

Signalerzeugung wird ein Oszillatorsignal
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mittels einer PLL erzeugt, welche an ein vom
Lesegerat empfangenes Signal gekoppelt ist.
Die PLL ist eine besondere Ausgestaltung fir
einen Oszillator, sie kann im Gegensatz zu
einem Quarzoszillator als integrierte
Schaltung ausgefihrt werden (Seite 8, ab
Zeile 28). Im Anspruch 1 ist lediglich die
Erzeugung des Oszillatorsignals, nicht
jedoch dessen Beitrag zum Verfahren
festgelegt. Hingegen kommt ausweislich der
Beschreibung dem Oszillatorsignal eine
doppelte Rolle bei dem Ubertragungsverfahren
zU. Zum Einen wird das Oszillatorsignal
einem Modulator (Ringmodulator 9 gemalB den
Figuren 3 und 4 oder einen ASK-Modulator
gemal der Figur 5) als Tragersignal
zugefihrt (vgl. ab Seite 16, Zeile 28). Zum
Anderen wird aus dem Oszillatorsignal durch
Frequenzteilung ein Hilfstrager abgeleitet,
welcher mit den zu lbertragenden Daten
moduliert wird (vgl. Seite 15, Zeile 27 bis
Seite 16, Zeile 26). Die Modulation mit
einem Hilfstrdger ist optional bei der
Verwendung eines analogen Ringmodulators
gemal der Figur 3 (Seite 20, Zeilen 4 bis
6), nicht jedoch bei der Verwendung eines
digitalen Ringmodulators (ab Seite 20, Zeile
23) oder eines ASK-Modulators (ab Seite 21,
Zeile 10). Die Fachperson versteht, dass
aufgrund dieser spezifischen Kombinationen
von Modulator, Hilfstrdger und zu
Ubertragenden Signals bei dem patentgemaBen
Verfahren die zu lUbertragenden Daten in eine
von dem Lesegerat auswertbare Form gebracht

werden.
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11. Die Figuren 7 bis 11 betreffen eine
Ubertragung von Daten von einer SIM-Karte,
die beispielsweise in einem Mobilterminal
vorgesehen ist. Eine SIM-Karte in einem
Mobilterminal scheint nicht als Chipkarte im
Sinne des Patents in Frage zu kommen. Daher
ist zweifelhaft, ob die Teile der Anmeldung,
welche die Figuren 7 bis 11 betreffen, als
Grundlage fir ein Verfahren zur Ubertragung

von Daten von einer Chipkarte dienen koénnen.

12. Der Anspruch 1 in der erteilten Fassung
legt nur das zu erzielende Ergebnis fest,
namlich dass das zu sendende Signal als eine
Modulation des Lesegeratfeldes auswertbar
ist. Ein Bezug zwischen dem erzeugten
Oszillatorsignal und der Erzeugung des zu
sendenden Signals ist jedoch nicht bestimmt.
Somit betrifft der Anspruch 1 ein Verfahren,
in dem das zu sendende Signal auf beliebige

Art und Weise erzeugt werden kann.

13. Der friheren Anmeldung ist nur der oben
beschriebene Weg zur Erzeugung eines als
Modulation des Sendefeldsignals auswertbaren
Signals von einer Chipkarte unmittelbar und
eindeutig zu entnehmen. Flr eine
Verallgemeinerung der Art, dass das Signal
auf beliebige Weise (etwa durch direktes
Auslesen von Signalabtastwerten aus einem
Speicher) erzeugt werden kann, bieten die
urspringlichen Anmeldungsunterlagen keine

Grundlage.

14. Die Kammer ist daher der Auffassung,

dass der Anspruch 1 in der erteilten Fassung
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ein Verfahren betrifft, welches in seiner
Allgemeinheit nicht unmittelbar und
eindeutig aus den urspringlichen Unterlagen
der friheren Anmeldung hervorgeht. Der
Einspruchsgrund gemidl Artikel 100 c) EPU
steht damit der Aufrechterhaltung des

Patents entgegen.

Hilfsantrag 1 - unzuldssige Erweiterung

15. Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1
umfasst das weitere Merkmal, wonach zur
Erzeugung des ausgehenden Signals das
Oszillatorsignal mittels der zu

Ubertragenden Daten moduliert wird.

16. Durch die Hinzufigung dieses Merkmals
wird der oben genannte Einwand nicht
behoben. Eine Modulation des
Oszillatorsignals direkt durch die Daten ist
nur in Verbindung mit der Verwendung eines

analogen Ringmodulators offenbart.

Hilfsantrag 2 - Aufrechterhaltung gemidls
Hilfsantrag IV unter Berichtigung der

Beschreibung oder Feststellungsantrag

17. Der von der Patentinhaberin im Ergebnis
beantragten Anderung des Absatzes 18 der
Patentschrift steht die Regel 140 EPU
entgegen. In der Entscheidung G 1/10
verweist die GroBe Beschwerdekammer explizit
darauf, dass eine Patentinhaberin nach Regel

71(3) und (5) EPU innerhalb von vier Monaten
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nach Mitteilung der zu erteilenden Fassung
des Patents widersprechen muss,
widrigenfalls ihr Einverstdndnis mit der
mitgeteilten Fassung angenommen wird. Eine
nachtrdgliche Anderung/ Berichtigung nach

Regel 140 EPU ist daher nicht mehr zulédssig.

18. Eine hilfsweise (sinngemé&fR) beantragte
Feststellungsentscheidung durch die Kammer
im Rahmen der Beschwerdeverfahrens, dass die
betreffende Stelle eine versehentliche
Anderung der Beschreibung darstellt und ohne
Auswirkungen auf den technischen Inhalt der
Patentschrift bleibt, findet keine Grundlage
im EPU.

Die von der Einspruchsabteilung als

gewdhrbar erachtete Fassung

19. Die Einsprechenden vertreten in ihrer
Beschwerde die Auffassung, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags
IV nicht neu gegeniiber E2 (WO 2005/045744
Al) ist.

20. E2 offenbart eine Vorrichtung, die
sowohl in einem Tag-Emulationsmodus als auch
einem Leser-Emulationsmodus betrieben werden
kann. Die Vorrichtung umfasst eine
Transpondereinheit und Mittel zum Senden
eines Signals und einen Oszillator mit einer
PLL-Schaltung gemal den Merkmalen des
Anspruchs 1. Unstrittig weist die
Vorrichtung von E2 die funktionalen Merkmale

der beanspruchten Chipkarte des
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Streitpatents auf.

21. Die Vorrichtung in E2 ist dazu
ausgelegt, alternativ in einem Tag-
Emulationsmodus oder einem Leser-
Emulationsmodus betrieben zu werden. In
diesem Zusammenhang ist fraglich, ob die in
E2 offenbarte Vorrichtung eine Chipkarte im
Sinne des Anspruchs 1 darstellt. Hierzu wird
zu klaren sein, durch welche Merkmale eine

Chipkarte bestimmt wird.

22 . Zur Bestimmung der Charakteristika einer
Chipkarte konnten deren Funktion sowie der

strukturelle Aufbau berilicksichtigt werden.

23. Soweit die Funktion einer Chipkarte in
der Patentschrift beschrieben ist, scheint
sie sich von der Funktion der in E2
offenbarten Vorrichtung, sofern diese im
Tag-Emulationsmodus betrieben wird, nicht zu

unterscheiden. Dies erscheint unstrittig.

24. Die Struktur der Chipkarte koénnte
dahingehend beschrieben werden, dass ein
elektronischer Chip mit Speicher- bzw.
Prozessorfunktionen auf einem kartenfdrmigen
Substrat vorgesehen ist und dass der Chip
von aulen entweder durch direkte
Kontaktierung oder drahtlos elektrisch
angesprochen werden kann. Diese
strukturellen Eigenschaften scheinen bei der
aus E2 bekannten Vorrichtung nicht offenbart

zU sein.
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25. Insofern scheint die mit dem
Streitpatent beanspruchte Chipkarte nicht
durch die in E2 offenbarte Vorrichtung

vorweggenommen zu sein.

26. Das Argument der Einsprechenden
(Beschwerdebegriindung, Seite 4, vierter bis
sechster Absatz), wonach eine Chipkarte
einen Oszillator aufweist, dessen
moduliertes Signal das Ausgangssignal
darstellt und deshalb einem Lesegerat
gleichzusetzen sei, ist nicht schliissig. Ein
Lesegerat zeichnet sich u.a. dadurch aus,
dass es einen unmodulierten Trager
bereitstellt. Die Chipkarte des Patents ist
nicht zur Erzeugung eines Ausgangssignals
als unmodulierter Trager eingerichtet. Auch
scheint die Einrichtung einer Chipkarte als
Lesegerat in diesem Sinne nicht allgemein
bekannt.

Weiteres Vorbringen - Klarheit

27. Ein Mangel an Klarheit kann nur geltend
gemacht werden, insofern er durch eine
Anderung der Anspriiche herbeigefiihrt worden
ist (G0003/14, ABl 2015,102). Der auf den
Seiten 5 und 6 der Beschwerdebegrindung der
Einsprechenden vorgetragene Einwand scheint
diese Bedingung nicht zu erfiillen, da die
als gewahrbar erachtete Fassung auf der

Kombination von erteilten Ansprichen beruht.
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E3 - Zulassung in das Verfahren

28. Die Einspruchsabteilung hat das Dokument
E3 nicht zugelassen, da es verspatet
vorgelegt worden war und zudem nicht als
prima facie relevant angesehen wurde (Punkt

15.3 der Entscheidungsgriinde) .

29. Die Patentinhaberin hat in Erwiderung
auf den Einspruch die Hilfsantrage 1 und 2
Uberreicht, in denen die Merkmale des
erteilten Anspruchs 14 in den Anspruch 11
einbezogen waren. Sie hat damit zumindest
versucht, die gegen den Anspruch 11
erhobenen Einwande der unzulidssigen
Verallgemeinerung und den auf E2 gestitzten
Einwand mangelnder erfinderischer Tatigkeit

auszuraumen.

30. E2 ist gegenltber dem Anspruch 11 der
Hilfsantrage Stand der Technik gemaB Artikel
54 (3), nicht jedoch 54 (2) EPU. Fiur die
Einsprechenden bestand durchaus Veranlassung
zu einer unmittelbaren Reaktion, da der auf
E2 gestiitzte Einwand mangelnder
erfinderischer Tatigkeit gegenstandslos

geworden war.

31. E3 wurde zwar vor dem in der Ladung zur
mindlichen Verhandlung gesetzten Zeitfenster
gemaB Regel 116 EPU eingereicht. Jedoch
bemerkt die Einspruchsabteilung zu Recht,
dass bereits in der Einspruchsschrift
Gelegenheit bestand, E3 zu diskutieren.
Zusatzlich bemangelt die

Einspruchsabteilung, dass zu E3 im Vorfeld



der miindlichen Verhandlung, also zwischen
der Antwort der Patentinhaberin auf den
Einspruch und der Ladung zur mindlichen
Verhandlung, zu den Hilfsantrdgen nicht

Stellung genommen worden ist.

32. Die Kammer erachtet die Bemerkung der
Einspruchsabteilung, dass diese Reaktion
nicht bereits im Vorfeld erfolgte, also
zeitnah zur Erwiderung der Patentinhaberin
auf den Einspruch, als eine noch
hinreichende Begrindung fiur ihre
Ermessensentscheidung, E3 nicht zu

bericksichtigen.

33. Ausweislich der Niederschrift haben die
Einsprechenden sich jedoch weder zur
Ermessensausiibung der Einspruchsabteilung
noch zur fehlenden Prima facie-Relevanz von

E3 in der mindlichen Verhandlung geaubert.

34. Im Ubrigen bedarf die Anfechtung von
erstinstanzlichen Ermessensentscheidung im
Wege der Beschwerde nach der Judikatur der
Beschwerdekammern zumindest der Behauptung,
dass die erste Instanz ihr Ermessen nach
MaBgabe der falschen Kriterien, unter
Nichtbeachtung der richtigen Kriterien oder
in willkirlicher Weise ausgeiibt hat und
damit ihr eingerdumtes Ermessen
uberschritten hat (G 7/93, ABl 1994, 775
u.a.) Derartiges fehlt hier ganzlich. Der
auf E3 gestitzte Vortrag fehlender
erfinderischer Tatigkeit ist weiterhin
nahezu eine reine Wiederholung des Vortrags

der Einsprechenden in erster Instanz. Die

T 1501/15
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Kammer sieht daher keine Veranlassung, von
der Entscheidung der Einspruchsabteilung
abzugehen und E3 im Verfahren zu

berilicksichtigen.

Schlussfolgerung

35. Ausgehend von der vorldufigen
Beurteilung der Kammer scheint keine der

Beschwerden erfolgversprechend zu sein.

Die Patentinhaberin erkldrte in ihrem Antwortschreiben,
dass sie den Antrag auf miindliche Verhandlung nicht
aufrechterhalten wirde, wenn die Kammer bei ihrer

vorlaufigen Meinung bliebe.

Die Einsprechenden nahmen den Antrag auf mindliche

Verhandlung ebenfalls zurick.

Entscheidungsgriunde

In den Punkten 9 bis 35 der oben genannten Mitteilung
legte die Kammer dar, warum nach ihrer vorlaufigen
Beurteilung keiner der Beschwerden stattgegeben werden
solle und warum eine Bericksichtigung von E3 im

Verfahren nicht beabsichtigt sei.

Diese vorlaufige Beurteilung der Kammer wurde wvon den

Parteien nicht in Frage gestellt.
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Die Kammer sieht nach nochmaliger Uberpriifung ebenfalls

keine Veranlassung, in der Sache von ihrer vorlaufigen

Beurteilung abzuweichen.
insbesondere eine weitergehende Klarung der Frage,

durch welche Merkmale eine Chipkarte bestimmt wird,
als nicht erforderlich,

Die Kammer erachtet

(vgl. Absatz 21 der Mitteilung)
sondern bleibt bei ihrer in den Absatzen 22 bis 24

angegebenen Beurteilung.

Den Beschwerden ist aus den in der Mitteilung gegebenen

Grinden nicht stattzugeben.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerden werden zurickgewiesen.
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