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Sachverhalt und Antrage

I. Die europaische Patentanmeldung Nr. 01951481.9
(Veroffentlichungsnummer 1 282 882) wurde mit der am
17. Mai 2005 zur Post gegebenen Entscheidung der

Prufungsabteilung zurickgewiesen.

Die Zuruckweisungsentscheidung (Nr. 10 und 28) war
damit begrindet, dall die Anmeldung den Erfordernissen
des Artikels 83 EPU 1973 nicht geniige und die Anspriiche
von der Beschreibung nicht gestiutzt seien (Artikel 84
EPU 1973). Die Prufungsabteilung beriicksichtigte

folgendes Dokument inter alia:

(D6) D. Maio et al., "A Structural Approach to
Fingerprint Classification', Proceedings of the
13th International Conference on Pattern
Recognition, Band 3, 1996, Seiten 578-585,
XP8037125.

. Am 24._. Mai 2005 legte die Anmelderin
(Beschwerdefiuhrerin) gegen die Entscheidung Beschwerde
ein und entrichtete gleichzeitig die Beschwerdegebiuhr.

Die Beschwerdebegrindung ging am 19. September 2005 ein.

1. Am 22_. April 2008 fand eine miundliche Verhandlung vor
der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefiuhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Zurickverweisung der
Angelegenheit zur weilteren Entscheidung an die
Prufungsabteilung auf der Grundlage der iIn der
mundlichen Verhandlung uberreichten Anspriche 1 bis 20.
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Die Anspruche 1, 16, 18 und 20 lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Generierung eines
Schliusseldatensatzes fur einen Verifikationsprozel}
aus brometrischen Daten einer Person, umfassend
die Schritte:

- sensorisches Erfassen eines biometrischen Merkmals
der Person zur Erzeugung von biometrischen
Rohdaten, und

- Gewinnen von lediglich besonders
charakteristischen Daten aus den biometrischen
Rohdaten, um aus diesen charakteristischen Daten
einen Schlisseldatensatz zu generieren, der stets
eindeutig reproduzierbar ist, wobei mittels des
Schliusseldatensatzes ein mehrstelliger PIN-Code
generiert wird, wobei das biometrische Merkmal ein

Fingerabdruck ist."

"16. Verfahren zur Authentisierung einer Person anhand
eines biometrischen Merkmals der Person, umfassend
die Schritte:

- Generieren eines VerifTikationsschliusseldatensatzes
oder PIN-Codes gemal einem der Anspriche 1 bis 15,

- Vergleichen des Verifikationsschliusseldatensatzes
mit einem Referenzdatensatz, der ebenfalls nach
einem der Anspruche 1 bis 15 generiert ist, und

- Authentisieren der Person, wenn der
Verifikationsschlisseldatensatz bzw. PIN-Code mit
dem Referenzdatensatz i1dentisch uUbereinstimmt."

"18. System zum Generieren eines Schlisseldatensatzes
fur einen Verifikationsprozel3 aus biometrischen

Daten einer Person, umfassend:
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- Sensoren zum Erfassen biometrischer Rohdaten
anhand eines biometrischen Merkmals der Person,

- eine Einrichtung zum Gewinnen von lediglich
besonders charakteristischen Daten aus den
brometrischen Rohdaten, und

- eine Einrichtung zum Generieren eines
Schlisseldatensatzes aus den charakteristischen
Daten, der stets eindeutig reproduzierbar ist,
wobei mittels des Schlisseldatensatzes ein
mehrstelliger PIN-Code generiert wird, wobei das

biometrische Merkmal ein Fingerabdruck ist."

"20. System zum Authentisieren einer Person anhand von

biometrischen Daten, umfassend:

- ein System nach Anspruch 18,

- eine Vergleichseinrichtung zum Vergleichen eines
Schlisseldatensatzes mit einem Referenzdatensatz,
und

- eine Ausgabeeinrichtung, Uber die eine
Authentisierung der Person erfolgt, wenn mittels
der Vergleichseinrichtung eine vollsténdige
Ubereinstimmung zwischen Schlisseldatensatz und
Referenzdatensatz festgestellt wird."

Die Anspriche 2 bis 15, 17 und 19 sind abhangige
Anspruche.

Entscheidungsgrinde

1.
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Europaisches Patentubereinkommen

Am 13. Dezember 2007 trat das EPU 2000 (im folgenden

als "EPU" bezeichnet) in Kraft. GemaR dem BeschluR des
Verwaltungsrats der Europaischen Patentorganisation vom
28. Juni 2001 (Sonderausgabe Nr. 1 ABI. EPA 2007, 197)
tiber die Ubergangsbestimmungen nach Artikel 7, Absatz 2,
der Revisionsakte vom 29. November 2000 (Sonderausgabe
Nr. 1 ABI. EPA 2007, 196) wird das EPU oder das EPU

1973 angewandt, je nachdem, welche Vorschrift in
Betracht kommt.

Artikel 83 EPU 1973

Nach Artikel 83 EPU 1973 ist die Erfindung in der
Anmeldung so deutlich und vollstandig zu offenbaren,

dalR ein Fachmann sie ausfiuhren kann.

Die unabhangigen Anspriche 1 und 18 enthalten das
Merkmal, dall das biometrische Merkmal ein Fingerabdruck
ist. Ahnliches gilt implizit fiur die weiteren Anspriiche
16 und 20, die auf die Anspriche 1 und 18 riuckbezogen
sind. Somit bezieht sich die Erfindung, die nunmehr
unter Schutz gestellt werden soll, nicht auf den
gesamten Bereich der Biometrie (angefochtene
Entscheidung, Nr. 13), sondern auf das begrenzte Gebiet
der Verifikation bzw. Authentisierung einer Person
anhand eines Fingerabdruckes, fur welches die Figur der
Anmeldung einen Weg zur Ausfihrung der offenbarten
Erfindung zeigt (Regel 27, Absatz 1, Buchstabe e, EPU
1973).

In der angefochtenen Entscheidung (Nr. 14 und 16)

argumentiert die Prifungsabteilung, es sei Fachwissen,
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dall ein stets eindeutig reproduzierbarer
Schliusseldatensatz nicht erzeugt werden konne, wenn die
selben Merkmale der selben Person erneut erfallt wilrden.
Als Beleg hierfur wird insbesondere Seite 2, zweiter
Absatz, der Anmeldung iIn der urspringlich eingereichten
Fassung angegeben.

Dieses Argument Uberzeugt jedoch nicht, denn es geht
bei der zitierten Stelle nicht um die Erzeugung eines
stets reproduzierbaren Schlisseldatensatzes, wie sie
erfindungsgemdll auf Seite 3, letzter Absatz, erklart
wird. Die Prufungsabteilung scheint den tatsachlichen
Offenbarungsgehalt der erwahnten Stelle zu verkennen,
die lediglich besagt, dalR es sich bei dem individuellen
Vergleich zwischen gespeicherten biometrischen Daten
und jeweils prasentierten, sensorisch erfalten
biometrischen Daten um einen Ahnlichkeitsvergleich
handelt, bei dem nur eine Aussage daruber getroffen
werden kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit die zu
vergleichenden Daten uUbereinstimmen. Die Erklarung fir
diesen Sachverhalt ist darin zu sehen, dall die derzeit
verfigbaren Sensorsysteme nicht geeignet sind, aus
einem préasentierten biometrischen Merkmal stets
dieselben biometrischen Daten mit vollkommen exakter
Reproduzierbarkeit abzuleiten.

Dieser technische Sachverhalt ergibt sich Ubrigens aus
der von der Prufungsabteilung zitierten Literatur
(angefochtenen Entscheidung, Nr. 14).

In der angefochtenen Entscheidung (Nr. 15) argumentiert
die Prifungsabteilung weiter, dalR der Fachmann nicht iIn
der Lage sei, die Lehre der Erfindung anhand der

Angaben der ursprunglichen Anmeldung durch Anwendung
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routinemalliger Experimentier- oder Analyseverfahren auf

den gesamten beanspruchten Bereich auszudehnen.

Dieses Argument ist aber deshalb gegenstandlos geworden,
weil der nunmehr beanspruchte Bereich durch die
Bezugnahme auf einen Fingerabdruck als biometrisches
Merkmal eindeutig eingegrenzt ist (siehe auch Nr. 3.2).

Was das beanspruchte Gewinnen eines stets eindeutig
reproduzierbaren Schlisseldatensatzes angeht, so ist
anzumerken, daR das der Figur der vorliegenden
Anmeldung zugrunde liegende Verfahren (siehe auch

Seite 5, Zeile 19 bis Seite 6, Zeile 8) im wesentlichen
dem aus D6 (Figur 3) bekannten Verfahren entspricht.
Fuhrt das bekannte Verfahren zur ldentifikation
bestimmter Klassen von Fingerabdricken, von denen
anzunehmen ist, dall sie stets reproduzierbar sind
(sonst lage kein brauchbares Klassifikationsverfahren
vor), so ist analog davon auszugehen, dall auch der
erfindungsgemdll gewonnene Schlisseldatensatz stets mit
der fur die praktische Anwendung ausreichenden
Eindeutigkeit reproduzierbar ist. Die Prufungsabteilung
hat keine nachvollziehbaren Grinde angegeben, weshalb
dies entgegen den Aussagen in Dokument D6 nicht
zutreffen sollte.

Aus diesen Grunden erfullt die vorliegende Anmeldung
die Erfordernisse des Artikels 83 EPU 1973.

Artikel 84 EPU 1973
Die Prufungsabteilung hat ferner den Einwand erhoben,

dall die der angefochtenen Entscheidung (Nr. 12 und 13)

zugrunde liegenden Anspriche 1 und 20 von der
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Beschreibung nicht gestutzt seien, weil der Gegenstand
dieser Anspriche nicht auf die Ausfuhrungsbeispiele der
Anmeldung beschrankt sei, sondern sich auf den gesamten
Bereich der Biometrie ausdehne.

Abgesehen davon, dall ein gewisser, jeweils Im
Einzelfall zu beurteilender Verallgemeinerungsgrad bei
der Formulierung von Ansprichen zuléassig ist, ist der
Einwand der Prifungsabteilung nicht mehr haltbar,
nachdem die Anspriche gemall dem vorliegenden Antrag der
Beschwerdefihrerin eindeutig auf den mittels eines
Ausfiuhrungsbeispiels erlauterten Fall begrenzt worden
sind, dalR das biometrische Merkmal ein Finderabdruck

ist.

4.2 Gegen die Klarheit der vorliegenden Anspriuche bestehen
keine Bedenken. Die Beschwerdefihrerin machte geltend,
dalR die Bezeichnung "besonders charakteristische Daten™
zum Ausdruck bringe, dal lediglich die in jedem
einzelnen Fall als bestens erkennbar oder ausgepragt
anzusehenden Merkmale berucksichtigt wirden. Nach
Auffassung der Kammer sind jedoch unter der Bezeichnung
"besonders charakteristische Daten”™ (Anspruche 1 und 18)
diejenigen Daten zu verstehen, die ausgehend von den
einen Fingerabdruck darstellenden biometrischen
Rohdaten unter Berucksichtigung mindestens eines der
sich ergebenden, Im Stand der Technik bekannten
Merkmale, wie z.B. Orientierung der Papillarleisten,
Minutien oder Dichte der Schweil3poren, gewonnen werden.
Unterstitzung fur diese Auslegung ergibt sich aus der
Beschreibung der Anmeldung in der urspringlichen
Fassung (Seite 5, Zeile 19 bis Seite 6, Zeile 8; Figur).
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Aus diesen Grunden erfullen die vorliegenden Anspriche
die Erfordernisse des Artikels 84 EPU 1973.

Artikel 123, Absatz 2, EPU

Die Anspriche 1, 16, 18 und 20 entsprechen den
ursprunglichen Ansprichen 1, 19, 21 und 26, wobei sich
die vorgenommen Anderungen aus der Beschreibung in der

ursprunglichen Fassung (Seite 3, Zeilen 18-31) ergeben.

Die abhangigen Anspriche 2 bis 15, 17 und 19
entsprechen den urspriunglichen Anspriuchen 4 bis 17, 20
und 22.

Somit bestehen keine Bedenken unter Artikel 123,
Absatz 2, EPU.

Zuruckverweisung

In der angefochtenen Entscheidung hat die
Priufungsabteilung die Fragen der Neuheit und
erfinderischen Tatigkeit des Gegenstandes der ihr
vorliegenden, unabhangigen Anspriche 1 und 20 nicht
behandelt. Tatséchlich besteht der Grund fir die
Zuriuckweisung der vorliegenden Anmeldung ausschlielR3lich
in der Verletzung der Artikel 83 und 84 EPU 1973 (Nr.
10 und 28 der angefochtenen Entscheidung).

Unter diesen Umstanden, angesichts des Antrags der
Beschwerdefihrerin auf Zurickverweisung und in AusuUbung
der Befugnisse gemalRR Artikel 111, Absatz 1, EPU 1973,
verweist die Kammer die Angelegenheit zur weiteren

Entscheidung an die Prufungsabteilung zurick.
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Entscheitdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die

Priufungsabteilung zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

R. Schumacher B. Schachenmann
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