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Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung des

Eur opai schen Patentants, die am

2. Septenber 1998 zur Post gegeben wurde und
mt der der Einspruch gegen das europdi sche
Patent Nr. 0 424 726 aufgrund des

Artikels 102 (2) EPU zuriickgew esen wor den

i st.

en Berg
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Sachverhalt und Antréage
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Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Ei nspruchsabtei |l ung, den Ei nspruch gegen das europdi sche
Patent 0 424 726 zuruckzuwei sen.

Pat entanspruch 1 wie erteilt lautet (ohne Bezugs-
zei chen):

" Chi pkarte, bei der die Energieversorgung und der
bi di rekti onal e Dat enaust ausch Uber Kontakte in ei nem
Kont aktfel d bewi rkt wrd,

dadur ch gekennzei chnet,

- dalR neben dem Kont aktfel d auch noch Spul en zur
Spannungsver sorgung und zum Dat enaust ausch vor gesehen
si nd,

- dalR ein D oden-Kondensatornetzwerk zur d eichrichtung
und d attung einer in die Spulen induzierten
Wechsel spannung an di e Spul en angeschl ossen ist und
ei ne erste d ei chspannung erzeugt,

- dall die erste deichspannung zur Spannungsversorgung
des Chi ps dient und an einen ersten Ei ngang ei ner
Di skrim ni erungsschal tung gefuhrt ist,

- dalR eine Uber das Kontaktfeld gelieferte zweite
A ei chspannung ebenfal I s zur Spannungsver sorgung des
Chi ps dient und an einen zweiten Ei ngang der
Di skrim ni erungsschal tung gefuhrt ist,

- dalR die Diskrimnierungsschaltung an i hrem Ausgang
ein Signal abgibt, das abhangig vom Vorliegen der
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ersten oder der zweiten Spannung zwei verschi edene
| ogi sche Pegel aufweist und das eine weitere
Schal tung steuert,

- dall der weiteren Schal tung Uber eine Leitungsreihe
Si gnal e zur Spannungsver sorgung und zum Dat en-
aust ausch vom Kont aktfel d her zugefihrt werden, und
der uber eine Schaltung und ei ne andere Leitungsreihe
Si gnal e zur Spannungsver sorgung und zum Dat en-
austausch von den Spul en her zugefihrt werden,

- dalR die weitere Schaltung an i hrem Ausgang Uber eine
Lei tungsrei he an den Chi p angeschl ossen ist, und

- dalR bei Vorliegen der ersten Spannung die Signale von
den Spul en und bei Vorliegen der zweiten Spannung die
Si gnal e vom Kontaktfel d an den Chi p durchgeschal tet
wer den. "

D e Beschwerdef dhrerin (Ei nsprechende) hatte Einspruch
ei ngel egt mt der Begrundung, die Erfindung beruhe nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit. Es wurde

i nsbesondere auf di e Dokunente

D1: WO- A- 87/ 06747

D3: US-A-4 575 621
D4: US-A-4 791 285
ver w esen

Nach Abl auf der Ei nspruchsfrist wurde zum ersten Mal der
Ei nspruchsgrund mangel nde Ausf ihrbarkeit (Artikel 100 b)
EPU) genannt. Es wurden ferner zwei weitere Dokunente

er wahnt :
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D8: EP- A-0 257 648 und
DO: FR-A-2 596 897.
V. Der Ei nspruch wurde zurickgew esen mt der Begrindung,

dall die Erfindung auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhe. Di e verspatet vorgebrachten Dokunente D8 und D9
wur den im Verfahren nicht zugel assen, weil sie nicht

rel evant genug seien. Der Einspruchsgrund nach

Artikel 100 b) EPU wurde nicht zugel assen, da er sich
auf ein Merkmal beziehe, das in Patentanspruch 1 nicht
vor komme.

\Y/ I n der Beschwer debegrindung hat di e Beschwerdef ihrerin
Ei nwdnde nach Artikel 100 a) i. V. m Artikel 57, sow e
nach Artikel 100 c) und Artikel 84 EPU erhoben.

VII. Am8. Juni 2000 fand ei ne nmindliche Verhandl ung vor der
Kamer statt.

VIII. D e Beschwerdefuhrerin vertrat die Ansicht, die
Erfindung sei durch D8 und D4 nahegel egt. Der
Ei nspruchsgrund der mangel nden O f enbarung sei, auch
wenn di eser von der Kamrer nicht beridcksichtigt werden
konne, auf jeden Fall relevant, um di e Fahi gkeiten des
ei nschl 4gi gen Fachmannes ei nzuschatzen. Denn der gl eiche
Fachmann sei bei der Prufung auf erfinderische Tatigkeit
her anzuzi ehen.

D e Beschwerdegegnerin fihrte dengegeniber aus, dal3 die
Erfi ndung kei nem der genannten Dokunente entnehnbar sei.
D8 und D9 seien verspatet vorgebracht und deshal b nicht
zu berucksichtigen. Andere Ei nspruchsgrinde als

derj eni ge der mangel nden erfinderischen Tatigkeit
sollten nicht zugel assen werden

1671.D Y A
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Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des
eur opai schen Patents.

D e Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde
zur ickzuwei sen

Ent schei dungsgr inde

1671.D

Di e Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Chipkarte. Eine solche Karte
kann in ein entsprechendes Schreib/Lesegerat eingefihrt
wer den, wobei sie von diesemnit Energie versorgt w rd.
Ubl i cher wei se geschi eht di es entweder gal vani sch
(kont akt behaftet) oder induktiv (kontaktlos). Auch Daten
werden auf die gleiche Wise Ubertragen. Die Karte genald
der vorliegenden Erfindung funktioniert dagegen sowohl
kont akt behaftet als auch kontaktlos. Sie bestimt dabei
sel bsttatig i hre Funkti onswei se.

Um di eses Ziel zu erreichen, werden in der Karte zwei

Si gnal spannungen verglichen. Arbeitet das Schreib/Lese-
ger &t konktaktl os, wird die Versorgungsspannung der
Karte aus einer induzierten Wechsel spannung erzeugt.
Arbeitet das Schrei b/ Lesegerat kontaktbehaftet, wird die
Ver sor gungsspannung direkt zur Verfigung gestellt. D e
Si gnal wege sind in den beiden Fallen unterschiedlich, so
dalR di e entsprechenden Spannungen nmit einander in einer
Di skrim ni erungsschal tung verglichen werden kdnnen. Das
Ausgangssi gnal di eser Schaltung gi bt an, ob die Karte
kont akt behaft et oder kontaktlos funktionieren soll.

Ver spat et vorgebrachte Ei nspruchsgrinde
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D e Beschwerdef ihrerin hat nach Abl auf der

Ei nspruchsfrist zum ersten Mal Ei nspruchsgrinde genmal
Artikel 100 a) i. V. m Artikel 57, Artikel 100 b) und
Artikel 100 c) EPU (sowi e einen Einwand genaR Artikel 84
EPU) vorgebracht. Die Einspruchsabteilung hat jedoch nur
den - rechtzeitig - gemaR Artikel 100 a) i. V. m

Arti kel 56 EPU geltend gemachten Ei nspruchsgrund

mangel nder erfinderischer Tatigkeit geprift.

Al'l e neuen Einspruchsgrinde stiutzen sich auf die gleiche
t echni sche Uberl egung. Es geht dabei umdie Frage, we
di e erfindungsgenmiflle Chipkarte reagiert, falls das
Schrei b/ Leseger & ei ne Versorgungsspannung sowohl

kont aktl os al s auch kontaktbehaftet |liefern kann. In der
angegri ffenen Entschei dung, Punkt 2, wird in nachvoll -

zi ehbarer Wi se dargetan, warum nach Ansicht der

Ei nspruchsabt ei | ung di ese Auf gabe nicht diejenige ist,
wel che di e Chi pkarte gemal3 Patentanspruch 1 (der einzige
Anspruch) | dsen soll. Die beanspruchte Erfindung sei im
Hi nblick auf die imPatent angegebene Aufgabe

hi nrei chend deutlich und vol | standi g beschri eben.

Damit hat die Einspruchsabteilung in korrekter Wise von
i hrem Er messungsspi el raum Gebrauch gemacht, der ihr
gemall der Entscheidung G 10/91 (ABlI. EPA 1993, 420) be
der Zul assung verspatet vorgebrachter Ei nspruchsgrinde
zusteht. Die Kammer kénnte somt auf den Ei nspruchsgrund
gemaR Artikel 100 b) EPU und di e anderen neuen

Ei nspruchsgrinde nur mt Einverstandnis der Patent-

i nhaberin eingehen. Dieses Einverstandnis |iegt jedoch
ni cht vor, weshal b die Kamrer sich auf die Priufung auf
erfinderische Tatigkeit beschréanken w rd.

Auch wenn di e Frage der Ausfuhrbarkeit der Erfindung von
der Kammrer nicht aufgegriffen wird, ist sie nach Minung
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der Beschwerdefihrerin trotzdemindirekt zu berick-
sichtigen. Fur die Prufung auf erfinderische Tatigkeit
sei nadmich ein Fachmann heranzuzi ehen, der in der Lage
ware, mt Hilfe der angeblich unzurei chenden

Beschrei bung die vorliegende Erfindung auszuf Ghren.

Zum ndest fur einen derart konpetenten Fachmann ergebe
sich die Erfindung in naheliegender Wise aus dem

angef ihrten Stand der Techni k.

Die Kammer stimmt mt der Beschwerdefuhrerin darin
uberein, daR die Artikel 56 und 83 EPU auf den gl eichen
Fachmann Bezug nehnen. Jedoch dirfte es in der Praxis
kaum ndgl i ch sein, Schlisse beziglich des Naheliegens
ei ner Erfindung daraus zu ziehen, wi e deutlich und

vol | standig die Erfindung in der Beschreibung
dargestellt ist. Denn bei der Frage der erfinderischen
Tati gkeit geht es hauptséachlich darum ob sich H nweise
finden | assen, die zur Erfindung fahren. Fehlen sol che
H nwei se, beruht die Erfindung auf einer erfinderischen
Tatigkeit. Bei der Frage der Ausfuhrbarkeit, dagegen,

i st normal erwei se der Zweck der Erfindung bekannt.

Ent schei dend i st dann, ob der Fachmann auf grund sei nes
Fachw ssens eventuel |l e Licken in der Beschrei bung
ausfiull en kann. Dabei ist oft eine gezielte Suche
noglich (vgl. auch Punkt 4.12 unten).

Ver spat et vorgebrachte Ent gegenhal t ungen

D8 wurde nach Abl auf der Einspruchsfrist genannt und von
der Ei nspruchsabteilung nicht zum Verfahren zugel assen.
Die Kammer wird jedoch diese Schrift bericksichtigen, da
si e nach Ansicht sowohl der Beschwerdefihrerin als auch
der Kammer den nachsten Stand der Techni k darstellt.

D9, die auch nach Abl auf der Einspruchsfrist genannt
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wur de, erscheint weniger relevant und wird deshal b nicht
zum Ver f ahren zugel assen

Erfinderi sche Tatigkeit

Es ist unbestritten, dal die Erfindung neu ist. Es
bl ei bt somt nur die Frage der erfinderischen Tatigkeit.

Im Streitpatent wird die technische Aufgabe fol gender-
mal3en angegeben: "...eine Chipkarte zu schaffen, die
sowohl kont akt behaftet wi e auch kontaktl os funktioniert,
so dal3 di es ohne Dazutun des Kartenbenutzers in
Ver bi ndung mt Kont aktkartenl esern bzw. kontaktl os
arbei t enden Lesern ei ngesetzt werden kann und
automati sch sel bsttatig i hre Funkti onswei se (kontakt!| os
oder kont aktbehaftet) bestimen /kann/".

Di ese ("subjektive", also in der Patentschrift
angegebene) Aufgabe ist neu, denn sie wird in keiner der
Ent gegenhal t ungen angesprochen. Ferner ergi bt sie sich
ni cht zwangsl &ufi g aus dem Stand der Techni k, denn eine
Karte muf3 nicht in unterschiedlichen Lesern
funktionieren. Sie betrifft auch nicht eine routine-
mali ge Ver besserung, umdie sich der Fachmann ohne
besonderen Anl al bemihen wirde.

Fol glich kann a priori nicht ausgeschl ossen werden, daf}
di e subj ektive Aufgabenstellung sel bst erfinderischer
Natur ist. Deshalb sollte, nach den G undséatzen des

Auf gabe- Lésungsansat zes, zunachst eine all genei nere

Auf gabe gefunden werden, die der Fachmann zu | 6sen
hatte. Ausgehend von D8 koénnte sie z. B. in fol gender
Weise formuliert werden: eine kontaktbehaftete Karte
derart zu verbessern, dall sich ihre Einsetzbarkeit

er hoht .



4.5

4.6

1671.D

- 8 - T 1054/ 98

Gew ssermalRen beschaftigt sich D8 bereits mt dieser
Auf gabe, denn die darin beschriebene Chipkarte i st

"mul ti-funktional"”. Das hei3t, dal3 sie nicht nur mt
Schrei b/ Leseger & en sondern auch sel bstandig - als
Taschenrechner, Uhr oder Notizblock - funktioniert.

Dar iber hi naus verfiugt sie Uber einen Magnetwandl er
("magneti sm generating nenber” 14), der es erlaubt, die
Chi pkarte in einem Lesegerat fur Magnetkarten zu

ver wenden.

D e bekannte Karte kann somt als eine Konmbination einer
Chi pkarte und ei ner Magnetkarte gesehen werden. Folglich
i st der Cedanke, zwei Kartentypen in einer einzigen
Karte zu vereinen, nicht neu. Es stellt sich deshalb die
Frage, ob nbglicherwei se jede sol che Konbi nati on von
Kartentypen - und insbesondere diejenige gemald der
Erfindung - als naheliegend zu bewerten ware.

D e Kammer findet jedoch, dal eine sol che Schl u3-

fol gerung zu pauschal wire. Der Magnetwandler in D8 i st
ein zusatzlicher Datengeber. Er kann ohne groRere
Eingriffe in die schon vorhandenen Chi pkartenfunkti onen
hi nzugef tigt werden. Di e Chi pkartenfunktion und die
Magnet kar t enf unktion sind | eicht konbinierbar, da sie
kaum Ber Uhrungspunkt e besitzen.

Bei der vorliegenden Erfindung |liegt die Sache anders.
Bekannt ist es, die Versorgungsspannung Sow e

Dat ensi gnal e ent weder kont akt behaftet oder kontaktlos zu
Ubertragen. Hier hat man mt einer Alternative zu tun
und nicht mt einer zuséatzlichen Funktion. E n Fachmann,
der di e aus D8 bekannte Kombi nation einer Chipkarte und
ei ner Magnetkarte auf andere Kartentypen Ubertragen
wol | te, konnte ohne erfinderische Leistung Funktionen

hi nzuf tgen. Er konnte z. B. die Chipkarte mt einem
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Magnet strei fen versehen. (Sol che Karten gehdren im
tbri gen auch zum Stand der Techni k.) Es kann nach
Ansi cht der Kammer jedoch nicht davon ausgegangen

wer den, dall er auch Funktionsalternativen in Erwigung
gezogen hatte.

Aus dem gl ei chen Grund ist das Argunent der
Beschwer def Uhrerin ni cht Uberzeugend, die Erfindung
ergebe sich in naheliegender Wise aus Karten, die
sowohl kapazitiv als auch induktiv funktionieren. Eine
solche Karte ist z. B. in Dl beschrieben. Sie enpféangt
Ener gi e Uber eine induktive und Daten uber eine
kapazitive Kopplung. Eine Alternative |liegt jedoch auch
in diesem Fall nicht vor, denn es besteht keine

Wahl nbgl i chkeit zw schen den bei den Ubertragungsarten.
AuBerdem fehlt bei diesem Stand der Techni k der Gedanke,
die Karte sowohl kontaktlos als auch kontaktbehaft et
funktionieren zu | assen.

D8 besitzt eine weitere Funktion, die darin besteht, die
Ver sor gungsspannung wahl wei se aus einer Batterie oder
(kont akt behaftet) aus einer externen Energiequelle zu
bezi ehen. Di e Beschwerdef Uhrerin sieht hierin eine

Anwei sung an den Fachmann, Chipkarten fiur nehrere

Ver sor gungsquel | en auszul egen. Da kont akt behaftete und
kont akt | ose Schrei b/ Leseger at e bei de bekannt seien, sei
es naheliegend, eine Karte fur diese zwei Arten von
Lesern anzupassen.

D e Kammer ist jedoch der Meinung, dal der Fachmann

di eses Merkmal nicht ohne weiteres verall geneinert
hatte. Die Karte gemalR D8 ist fur sel bststandige

Funkti onen gedacht und nuf3 demmach eine Batterie
besitzen. Sie ist aber auch mt einem Schreib/Lesegerat
zu benut zen und hat damt Zugang zu dessen Versorgungs-
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spannung. Di ese spezielle doppelte Benutzungsnigli chkeit
machte es notwendig, mt zwei Versorgungsspannungen zu
arbeiten. Anders ist es, wenn die Karte (we die
Erfindung) keine Batterie aufweist. Dann besteht keine
Not wendi gkei t, zw schen zwei Energi equellen zu wechsel n.
Dieser Fall wird in D8 nicht angesprochen.

Di e Beschwerdef dhrerin hat darauf hingew esen, dald
kont akt| ose Karten an sich bestens bekannt sind, z. B
aus D3 oder D4, und daB die Schreib/Lesegerate sel bst
sowohl kont akt behaftete als auch kontaktl ose

Grenzfl achen besitzen (zu der Karte bzw. zu dem
angeschl ossenen Rechner).

Es ist jedoch kaum anzunehnen, dal} der Aufbau eines
Schrei b/ Lesegerats den Fachmann zur LOsung ei ner
Auf gabe, die nicht das Gerat sondern die zugehorige
Karte betrifft, angeregt hatte.

Zusanmenf assend i st die Kammer der Ansicht, dal der
verfugbare Stand der Techni k nicht eine Chipkarte

nahel egt, die mt sowohl einem kontaktbehafteten als
auch ei nem kont akt| osen Schrei b/ Lesegerat funktioniert.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht deshal b auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit. Ob die ubrigen Merkmal e
des Patentanspruchs - insbesondere die Di skrim nierungs-
schaltung - erfinderischer Natur sind oder nicht,
braucht nicht entschieden zu werden.

Abschl i eBend soll noch einmal kurz auf die Frage des
Fachmannes ei ngegangen werden. We oben dargetan, sieht
di e Kammer den entschei denden erfinderischen Schritt
schon in der Vereinigung der kontaktbehafteten und der
kont akt | osen Funkti onswei se in einer einzigen Karte. Zu
di eser grundl egenden Idee liel3 sich kein H nweis finden.
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Auch ein Fachmann, der mt der Ausfuhrung einer knapp
beschri ebenen Erfindung kei ne Mihe gehabt hatte, ware
ohne einen entsprechenden H nweis nicht zur Erfindung
gel angt. Denn wenn das Ziel nicht bekannt ist, bleibt
der Weg dahi n verborgen, auch wenn er im Nachhinein als
nicht allzu schw erig erschei nen mag.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

M Ki ehl P. K J. van den Berg

1671.D



