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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung lber die Zurickweisung der

europdischen Patentanmeldung Nr. 02 008 933.0.

Der Zurickweisungsentscheidung lag ausschlieBlich der
in der mindlichen Verhandlung vor der Prifungsabteilung
eingereichte Satz von Patentanspriichen zugrunde. Die
friheren Sadtze von Patentanspriichen, insbesondere der
mit Schreiben vom 16. November 2010 eingereichte,
wurden in der mindlichen Verhandlung zuriickgenommen.
Zurickweisungsgrund war mangelndes Beruhen auf
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 56 EPU) des
beanspruchten Gegenstandes, insbesondere gegeniiber
einem Dokument D1 in Kombination mit allgemeinem
Fachwissen. In einer alternativen Argumentation war der
Zurickweisungsgrund mangelnde erfinderische Tatigkeit
(Artikel 56 EPU) des beanspruchten Gegenstandes

gegenliber D1 in Kombination mit Dokumenten D2 oder D5.

Die Anmelderin legte Beschwerde ein und beantragte, die
Entscheidung aufzuheben. Mit der Beschwerdebegriindung
reichte sie als Hauptantrag im Beschwerdeverfahren den
mit Schreiben vom 16. November 2010 eingereichten
Hilfsantrag mit Ansprichen 1 bis 15 ein. AuRerdem
reichte sie einen Hilfsantrag mit Ansprichen 1 bis 12
ein. Sie beantragte, unter Zugrundelegung der mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten Anspriiche geméal

Hauptantrag oder Hilfsantrag ein Patent zu erteilen.

Zum Hilfsantrag fihrte die Beschwerdefilhrerin an, dass
im Anspruch 1 nur die Alternative im Anspruch 1 des
Hauptantrags gestrichen worden sei, dass die Geheimzahl
auch im Entschlisselungs-Modul gespeichert sein kdnne.

Zumindest fur den Hilfsantrag kdénne das Dokument D1
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nicht als nachstliegender Stand der Technik angesehen

werden.

Anspruch 1 gema@B Hauptantrag lautet wie folgt:

"Zur Entschlisselung von verschliusselt Ubertragenen
Sendungen benodtigtes Entschliisselungs-Modul (M) filr
einen Receiver (R) zum Empfangen von digital codierten
Rundfunk- und Fernsehsignalen, wobei das
Entschlisselungs—Modul (M) ein durch den Benutzer des
Receivers (R) austauschbares Entschliisselungs-Modul
ist, dadurch gekennzeichnet, dal das Entschlisselungs-
Modul das Eintreten bestimmter Zustande oder Ereignisse
iberwacht, und beim Eintreten der bestimmten Zustéande
oder Ereignisse einen Dialog mit dem Benutzer startet
oder veranlaBt, wobei die Uberwachung, die das
Entschliusselungs-Modul (M) durchfuhrt, das Alter
betreffen, ab welchem die gerade empfangene Sendung
freigegeben ist, und wobei das Entschlisselungs-Modul
(M) dann, wenn es feststellt, daB die gerade empfangene
Sendung erst ab einem bestimmten Alter freigegeben ist,
einen Dialog mit dem Benutzer startet, innerhalb dessen
der Benutzer zur Eingabe einer Geheimzahl aufgefordert
wird, und wobei die gerade empfangene Sendung nur
wiedergegeben wird, wenn die vom Benutzer eingegebene
Geheimzahl mit einer im Entschliisselungs-Modul oder auf

der Chipkarte gespeicherten Geheimzahl itbereinstimmt."

Anspruch 1 gema@B Hilfsantrag entspricht Anspruch 1
gemal Hauptantrag, wobei das letzte Merkmal wie folgt

formuliert ist

"und wobei die gerade empfangene Sendung nur
wiedergegeben wird, wenn die vom Benutzer eingegebene

Geheimzahl mit einer Geheimzahl iUbereinstimmt, die auf
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einer in das Entschlisselungs-Modul eingesteckten

Chipkarte gespeichert ist.”

In einem Bescheid als Anlage zur Ladung fir die
mindliche Verhandlung gemal Artikel 15(1) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) auBerte
die Kammer unter Verweis auf Artikel 12 (4) VOBK
Zweifel, dass der Haupt- und der Hilfsantrag ins

Beschwerdeverfahren zugelassen werden sollten.

Fiur den Fall, dass die Beschwerdefihrerin die Kammer
iberzeugen sollte, den Haupt- und/oder Hilfsantrag in
das Verfahren zuzulassen, begriindete die Kammer
vorsorglich ihre Zweifel an der Klarheit der
Patentanspriiche 1 (Artikel 84 EPU 1973) gemidR Haupt-
und Hilfsantrag. Die diesbeziglichen Einwande der

Kammer sind nachstehend wortlich wiedergegeben.

"7. Die Kammer hat Zweifel, dass die Patentansprliche
klar angeben, woflir Schutz begehrt wird (siehe

Artikel 84 EPU 1973). GemdB Patentanspruch 1 wird
Schutz begehrt fiir ein Entschliisselungs-Modul (M).
Dieses Modul wird bendtigt zum Empfangen von digital
codierten Rundfunk-und Fernsehsignalen, und es muss vom
Benutzer des Receivers austauschbar sein. Die Funktion
des Entschliisselungs-Moduls ist im Oberbegriff nicht
ndher definiert, doch der Begriff scheint zu
implizieren, dass das Modul die Entschlisselung von

verschlisselt Ubertragenen Sendungen durchfuhrt.

7.1 Patentanspruch 1 gemdB Hauptantrag nimmt zusdtzlich
Bezug auf eine Chipkarte. (Im Hilfsantrag ist ndher
spezifiziert, dass die Chipkarte in das

Entschliisselungs—Modul eingesteckt ist.)
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7.2 Patentanspruch 1 gemdB Hauptantrag erweckt also den
Eindruck, dass das Entschliisselungs-Modul und die
Chipkarte unterschiedliche Gegenstdnde sind, und dass

nur fiir das Entschliisselungs-Modul Schutz begehrt wird.

7.3 Im Gegensatz dazu legen die Patentanspriiche 3 und 4
gemdl3 Hauptantrag fest, dass das Entschlisselungs-Modul
durch eine Chipkarte gebildet ist. Demnach wird Schutz
begehrt filir eine Chipkarte. Dem entsprechend findet
sich im Absatz [0035] der Beschreibung die Aussage,
dass die Chipkarte das Entschliisselungs-Modul

darstellen kann.

7.4 Insofern entstehen Zweifel, ob Schutz filir ein Modul
allein, eine Chipkarte allein, oder eine Kombination

der beiden gesucht wird.

7.5 Besonders deutlich wird diese Unklarheit im
Patentanspruch 5, wenn er auf den Patentanspruch 3
riickbezogen ist. Dann ist das Entschliisselungs—-Modul
gleichzeitig eine Chipkarte und ein CI-Modul. Das ist

ein Widerspruch.

7.6 Im Hilfsantrag legt Patentanspruch 3 fest, dass die
Chipkarte die Entschliisselung von verschliisselt
libertragenen Sendungen durchfiihrt. Somit scheint auch
in diesem Fall die Chipkarte das Entschliisselungs-Modul
darzustellen. Deshalb entstehen die im Punkt 7.4

genannten Zweifel auch im Hilfsantrag.

7.7 Der Kammer 1ist bewusst, dass die zur
Entschliisselung benétigten Elemente vom verwendeten
Receiver abhdngen, und dass Receiver 1in
unterschiedlichen Ausfiihrungen existieren, vgl. die
Absdtze [0012] bis [0014] und [0018] der Beschreibung.

Da der Receiver im Patentanspruch aber nicht ndher
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festgelegt ist, scheint der Gegenstand des
Schutzbegehrens (Modul und/oder Chipkarte, zur
Entschliisselung benétigte Elemente) von der speziellen
Ausgestaltung des Receivers abzuhdngen. Es 1ist nicht
klar, welche Merkmale des Moduls und/oder der Chipkarte
durch den Bezug auf einen unbestimmten Receiver

impliziert werden."

Die Kammer nahm auch eine vorlaufige Analyse der
erfinderischen Tatigkeit unter der Annahme vor, dass
der Erfindung eine dreiteilige Struktur aus Receiver,
Entschlisselungs-Modul und Chipkarte zugrunde zu legen
ist, wie sie in der Abbildung der Anmeldung gezeigt
ist. Die Kammer kam insgesamt zur vorlaufigen
Auffassung, dass auch bei engster Auslegung der
unabhédngigen Patentanspriiche zugunsten der

Beschwerdefihrerin die erfinderische Tatigkeit fehlt.

Die Beschwerdefihrerin hat auf den Bescheid der Kammer
keinerlei Anderungen oder Schriftsatze eingereicht. Auf
telephonische Nachfrage der Geschaftsstelle teilte der
Vertreter der Beschwerdefihrerin mit, dass seitens der
Beschwerdefihrerin sehr wahrscheinlich niemand an der

mundlichen Verhandlung teilnehmen werde.

Am 6. September 2016 fand die miindliche Verhandlung in
Abwesenheit der Beschwerdefilhrerin gemal Regel 71 (2)
EPU 1973 und Artikel 15(3) VOBK statt. Der Vorsitzende
stellte fest, dass die Beschwerdefihrerin mit der
Beschwerdebegriindung beantragte, die Zurickweisung
aufzuheben und ein Patent unter Zugrundelegung der mit
der Beschwerdebegriindung eingereichten Anspriiche gemal
Hauptantrag (die nach Angabe der Beschwerdefithrerin den
mit Schreiben vom 16. November 2010 eingereichten

Ansprichen entsprechen) oder gemal Hilfsantrag zu
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erteilen. Am Ende der Verhandlung verkiindete der

Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Zulassung des Hauptantrags (Artikel 12(4) VOBK)
2.1 Artikel 12 (4) VOBK erwahnt die Befugnis der

Beschwerdekammer, Antrage nicht zuzulassen, die bereits
im erstinstanzlichen Verfahren hatten vorgebracht
werden konnen. Im vorliegenden Fall ist der jetzige
Hauptantrag im erstinstanzlichen Verfahren als
Hilfsantrag eingereicht und in der miindlichen
Verhandlung zurickgenommen worden, nachdem die
Prifungsabteilung im Verlauf der mindlichen Verhandlung
Einwdnde dagegen erhoben hatte. Deshalb muss die Kammer

entscheiden, ob sie den jetzigen Hauptantrag zulasst.

2.2 Wegen der Rucknahme dieses Antrags in der miindlichen
Verhandlung liegt keine Entscheidungsbegriindung der
Prifungsabteilung vor, die die Beschwerdekammer
Uberpriufen konnte. Zulassung des Hauptantrages wiurde
also bedeuten, dass die Kammer ihn erstmals im
Beschwerdeverfahren priifen oder die Sache an die
Prifungsabteilung zurlickverweisen musste. Ersteres
wlirde dem Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens in ex-
parte Verfahren, also der Uberpriifung der angefochtenen
Entscheidung, zuwiderlaufen (siehe Punkt 4 der
Entscheidungsgriinde der Entscheidung der GroRen
Beschwerdekammer G 10/93, ABl. EPA 1995, 172).
Letzteres wlrde nicht der Verfahrensdkonomie

entsprechen.
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Aus diesen Grinden ist es auch als stédndige
Rechtsprechung bezeichnet worden, im Prifungsverfahren
zurickgenommene Antrage, die im einseitigen
Beschwerdeverfahren erneut gestellt werden, nicht ins
Verfahren zuzulassen. (Siehe dazu auch die
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen
Patentamts, 8. Auflage 2016, IV.E.4.3.3c.)

Die Beschwerdefiilhrerin hat keine Griinde vorgetragen,
warum im vorliegenden Fall der Hauptantrag zugelassen

werden sollte.

Die Kammer sieht keinerlei iberzeugende Grinde, dass
der vorliegende Fall eine Ausnahme darstellen kdénnte,

bei der der Hauptantrag doch zugelassen werden sollte.

Unter diesen Umstanden lasst die Kammer den Hauptantrag

nicht ins Verfahren zu.

Zulassung des Hilfsantrags (Artikel 12(4) VOBK)

Patentanspruch 1 des Hilfsantrags definiert eine der
beiden Varianten, die von Patentanspruch 1 des
Hauptantrags umfasst werden. (Siehe auch Absatz 5 auf

Seite 5 der Beschwerdebegrindung.)

Gemal der Niederschrift der mindlichen Verhandlung vor
der Prifungsabteilung, Punkt 5, wurde bei der
Diskussion des damaligen Hilfsantrags (der identisch
ist mit dem jetzigen Hauptantrag) beanstandet, dass
sich Anspruch 1 auf die in Dl genannten
Implementierungen lesen lasse. Deshalb hatte die
Anmelderin einen Grund, bereits im erstinstanzlichen
Verfahren anzugeben, welche der beanspruchten Varianten

sich ihrer Meinung nach nicht auf die in D1 genannten
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Implementierungen lesen lasst, und den jetzigen

Hilfsantrag einzureichen.

Deshalb ist auch der Hilfsantrag ein Antrag, der im
Sinne von Artikel 12 (4) VOBK bereits im
erstinstanzlichen Verfahren hatte vorgebracht werden
konnen. Somit muss die Kammer entscheiden, ob sie den

Hilfsantrag ins Verfahren zulasst.

Bis auf die Tatsache, dass der Hilfsantrag im
erstinstanzlichen Verfahren nicht zurickgenommen,
sondern nur nicht eingereicht worden ist, gelten die
Uberlegungen in Abschnitt 2 oben auch fir den
Hilfsantrag. Insbesondere liegt keine
Entscheidungsbegrindung der Prifungsabteilung vor, die
die Beschwerdekammer idberprifen kénnte. Insofern
treffen die in den Punkten 2.1, 2.2, 2.4 und 2.5 oben

gemachten Bemerkungen auch auf den Hilfsantrag zu.

Unter diesen Umstanden lasst die Kammer auch den

Hilfsantrag nicht ins Verfahren zu.

Somit liegen keine zugelassenen Antrage der
Beschwerdefihrerin vor. Deshalb liegt keine Fassung der
Anmeldung im Sinne von Artikel 113(2) EPU 1973 vor,
aufgrund welcher ein europdisches Patent erteilt werden
kénnte. Darum kann die angefochtene Entscheidung nicht
aufgehoben werden, und die Beschwerde ist

zurickzuweisen.

Unter den gegebenen Umstanden eribrigt sich eine
Entscheidung der Kammer zu den materiellrechtlichen

Fragen, die im Ladungsbescheid erdrtert worden waren.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

(ecours
o des brevets
)
<z
b :
[/E'a”lung aui®
Spieo@ ¥

%
© %, BN
B % o SA
o %0, ap 2B 5O
eyg +
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



