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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist die Zwischen-
entscheidung der Einspruchsabteilung, das europadische
Patent Nr. 1 080 454 in geanderter Form, auf Basis des

vormaligen Hilfsantrags 5, aufrecht zu erhalten.

Im Erteilungsverfahren war eine Zurickweisung voraus-
gegangen. Diese wurde mit der Entscheidung T 2291/12
aufgehoben, und es wurde am 7. Dezember 2017 ein Patent
erteilt, nachdem die Anmelderin den beanspruchten Ge-
genstand auf eine von drei offenbarten Ausfihrungsfor-

men beschrankt hatte.

Gegen das Patent hatte die Beschwerdefithrerin am

3. Oktober 2018 Einspruch eingelegt, gestitzt auf die
Einspruchsgriinde gemaB Artikel 100 a) EPU, in Verbin-
dung mit Artikel 54 und 56 EPU, Artikel 100 b) EPU
(vgl. Artikel 83 EPU), sowie Artikel 100 c) EPU (vgl.
Artikel 123(2) EPU).

Mit der Einspruchsbegrindung wurden die folgenden

Dokumente vorgelegt:

Ol: JP S62 190583 A,

01': Englische Ubersetzung von 01

02: US 4 528 442 A,

03: EP 0 908 810 Az,

O4: US 5 655 096 A, und

05: Auszug aus Wikipedia, Begriff "out-of-order

execution".

Mit Schreiben vom 17. Oktober 2019 legte die Patentin-

haberin diese Dokumente vor:
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06: Auszug aus der Enzyklopadie Brockhaus, zum Begriff
"Operation (Informatik)™"™,

O7: Auszug aus Wikipedia, Artikel "Betriebsprogramm",
und

0O8: Auszug aus "Handbuch der Chipkarten", Seiten
204-213.

Die Entscheidung fihrt die Dokumente 01-08 an und kommt
zu dem Ergebnis, dass der Gegenstand der unabhangigen
Anspriche des damaligen Hauptantrags bzw. ersten Hilfs-
antrags nicht neu gegenliber 01, der des dritten Hilfs-
antrags nicht erfinderisch gegeniiber 04, sowie dass der
Gegenstand der abhangigen Anspriche 5 und 10 des vier-
ten Hilfsantrags wegen eines Widerspruchs mit den je-
weills zugeordneten unabhdngigen Ansprichen unzureichend
offenbart sei. Hilfsantrag 2 wurde als verspatet nicht
zugelassen. Was den finften Hilfsantrag betrifft, so
stellt die Entscheidung erfinderische Tatigkeit gegen-
iber 01 und 04 fest (Punkt 13). Ausfihrungen zu 02 oder
O3 werden nicht gemacht. Weiter wird festgestellt, dass
die Einsprechende zu Klarheits- und Ursprungsoffenba-
rung keine Einwadnde hatte (Punkt 14), und der (nur
schriftliche) Einwand unzureichender Offenbarung wird
verworfen (Punkt 15). Eine angepasste Beschreibung sei
vorgelegt worden, gegen die die Einsprechende keine
Einwande habe (Punkt 16).

Gegen die Entscheidung haben sowohl die Patentinhaberin
als auch die Einsprechende Beschwerde eingelegt, sie
begriindet, die Beschwerdegebiihr entrichtet, und jeweils
auf den Vortrag der Gegenseite geantwortet (fir die
Patentinhaberin vgl. die Schreiben datiert wvom

14. Mai 2020, 14. Juli 2020 und 26. November 2020, fir
die Einsprechende die Schreiben datiert vom

12. Mai 2020, 9. Juli 2020 und 30. November 2020).
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Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) hat beantragt,
die Entscheidung aufzuheben und das Patent wie erteilt
(wenn auch minimal "sprachlich berichtigt") aufrecht zu
erhalten (Hauptantrag), hilfsweise auf Basis eines der
Hilfsantrage 1-21, alle wie mit der Beschwerdebegrin-
dung (14. Juli 2020) (teilweise erneut) eingereicht.
Dabei entsprachen der Hauptantrag und die Hilfsantrage
1, 4, 15, 16 und 21 jeweils den der Entscheidung zu-
grundeliegenden Antrdgen (Hauptantrag und Hilfsantrage
1-5). Weiter hilfsweise beantragt die Patentinhaberin,
das Patent auf Basis von Hilfsantrdgen 15a, 15b, 1l6a,
l6b, 17a, 17b, 18a, 18b, 19a, 19, 20a oder 20b wie mit
der Beschwerdeerwiderung vorgelegt (26. November 2020),
und ihrer Nummerierung entsprechend in die iUbrigen An-
tradge eingereiht, aufrechtzuerhalten (vgl. Ladungszu-
satz, Punkte 3 und 4, sowie die Bestatigung im Schrei-
ben vom 10. Marz 2023). Die Patentinhaberin war auber-
dem der Meinung, dass die Nichtzulassung des Hilfsan-
trags 2 durch die Einspruchsabteilung verfahrensfehler-
haft gewesen sei und der Hilfsantrag hatte zugelassen
werden missen. Weiter hat die Patentinhaberin mit ihrer
Beschwerdebegrindung zum Beleg des allgemeinen Fach-

wissens das folgende Dokument vorgelegt:

D8': Auszug aus "Handbuch der Chipkarten",
Seiten 80-87.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) hat beantragt,
die Entscheidung aufzuheben und das Patent zu wider-
rufen (Beschwerde, 12. Mai 2020). Weiter hat sie bean-
tragt (Beschwerdeerwiderung, 30. November 2020, Punkt 2
ff.), insbesondere die Hilfsantrdage 2 und 7 mit Artikel
12 VOBK 2020 nicht ins Beschwerdeverfahren zuzulassen,
well sie hatten schon vor der ersten Instanz hatten
vorgelegt werden oder weil sie dort nicht zugelassen

worden sind, sowie weil sie insgesamt divergent und
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ihre Anzahl exzessiv sei. Weiter hat sie die Nichtzu-
lassung des neuen Dokuments D8' beantragt, sowie
(Beschwerdeerwiderung, 30. November 2020, Punkt 1.3)
eine Kostenverteilung zu Lasten der Patentinhaberin

aufgrund der exzessiven Anzahl von Hilfsantragen.

Mit ihrer Ladung zur mindlichen Verhandlung teilte die
Kammer den Beteiligten ihre vorlaufige Meinung mit,
dass die Nichtzulassungsentscheidung zum damaligen
Hilfsantrag 2 der Einspruchsabteilung zu bestatigen sei
und dass alle Antrage mit dem einschldgigen Merkmal in
der Beschwerde nicht zuzulassen seien. Das betraf
insbesondere den Hilfsantrag 2. Sie hielt weiter den
Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags fir nicht
neu gegeniber 04 und den des Hilfsantrags 1 und 4 filr
nicht erfinderisch gegeniiber 01/01'. Den des Hilfs-
antrags 7 hielt die Kammer vorlaufig fir gegeniiber 01/
Ol' naheliegend. Den in der Entscheidung genannten -
und als Mangel unter Artikel 100 b) und 83 EPU bewerte-
ten - Widerspruch hielt die Kammer vorlaufig (nur) fir
einen Offenbarungsmangel gemal Artikel 100 c¢) und
123(2) EPU. Einen weiteren Mangel unter Artikel 100 b)
und c) bzw. 83 und 123(2) EPU konnte die Kammer nicht
erkennen. Gegen die Zulassung von D8' als sehr relevant
hatte die Kammer keine Bedenken. In der Sache konnte
D8' die Kammer jedoch nicht idberzeugen. SchliefBlich sah
die Kammer keine Grundlage fir eine Kostenverteilung zu
Lasten der Patentinhaberin nach Artikel 104 (1), Regel
88 (1) EPU oder Artikel 16(1) VOBK 2020, geschweige denn

den einschldgigen Prifungsrichtlinien D-IX, 1.4.

In Erwiderung auf die vorlaufige Meinung der Kammer, im
Schreiben vom 10. Marz 2023, bestritt die Patentinhabe-
rin den von der Kammer angenommenen Widerspruch und

Offenbarungsmangel unter Hinweis auf die urspringlichen

Anspriche 14 und 18, und reichte gleichzeitig vorsorg-
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liche einige weitere Hilfsantrdge ein, die diesem Ein-
wand ggfs. durch Streichung des bemdngelten abhangigen
Anspruchs entgegnen sollten. Im weiteren Schreiben vom
23. Marz 2023 legte die Patentinhaberin zwei weiter

geanderte Hilfsantrage vor, in denen falsche Abhangig-

keiten korrigiert seien.

Die Einsprechende hat auf die vorlaufige Meinung der
Kammer nicht inhaltlich geantwortet, auler dass sie mit
Schreiben vom 10. April 2023 die Zuladssigkeit der An-
trage bestritt, die nach der vorlaufigen Meinung der
Kammer vorgelegt wurden. Mit Schreiben vom 8. Marz 2023
beantragte sie jedoch, unter Verweis auf Artikel 15a
VOBK 2020, aber ohne Begrindung, die Durchfihrung der
mundlichen Verhandlung als Videokonferenz. Im Schreiben
vom 10. April 2023 teilte sie weiter mit, dass sie an
einer mindlichen Verhandlung nicht teilnehmen wirde,
sollte sie in Préasenz durchgefiihrt werden, und bean-
tragte fur den Fall einer Videokonferenz Ubersetzung
aus dem Deutschen und in das Franzosische, und bean-
tragte die Durchfihrung der mindlichen Verhandlung als

Videokonferenz.

Nachdem die Einsprechende die Durchftihrung der
mundlichen Verhandlung per Videokonferenz beantragt
hatte, teilte die Kammer den Beteiligten mit Schreiben
vom 24. Marz 2023 mit, dass die Verhandlung in Prasenz
stattfinden wirde, und wies mit Schreiben vom 18. April
2023 weiter darauf hin, dass die Einsprechende, wiirde
sie doch an der mindlichen Verhandlung teilnehmen
wollen, fiur Ubersetzung auf eigene Kosten zu sorgen
hatte. Daraufhin, mit Schreiben vom 19. April 2023,
bestdtigte die Einsprechende ohne weitere Ausfihrungen,
dass sie nicht an der mindlichen Verhandlung teilnehmen

wirde.
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Die Verhandlung fand am 10. Mai 2023 in Préasenz, aber
ohne einen Vertreter der Einsprechenden statt. In
dieser Verhandlung stellte die Beschwerdefihrerin als
Schlussantrage die Aufhebung der Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage der
Anspriche gemadB Hauptantrag oder einem der Hilfsantréage
1, 2 und 7.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Datentrager mit einem Halbleiterchip, der wenigstens
einen Speicher aufweist, in dem ein Betriebsprogramm
abgelegt ist, dadurch gekennzeichnet, dal mit dem
Betriebsprogramm eine Vielzahl von Operationen
ausgefihrt werden kdénnen, wobeil fiir wenigstens eine
Untermenge dieser Operationen gilt, daR das bei
Ausfihrung mehrerer Operationen der Untermenge erzielte
Gesamtergebnis nicht von der Reihenfolge der Ausfihrung
der Operationen abhangt, und die Reihenfolge der
Ausfihrung der genannten Untermenge von Operationen
wenigstens dann variiert wird, wenn die Untermenge eine

oder mehrere sicherheitsrelevante Operationen enthalt."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 erganzt am Ende die Be-
dingung "wobei die Reihenfolge der Ausfihrung zufalls-

bedingt variiert wird."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 legt zusatzlich fest,
dass die Reihenfolge wenigstens dann variiert wird,
wenn die Untermenge eine oder mehrere "Verschlisse-
lungsoperationen als" sicherheitsrelevante Operationen
enthalt.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 erganzt gegeniiber dem des
Hilfsantrags 1, die Bedingung "wobei jeweils vor Beginn

der Ausfihrung einer Operation der Untermenge



XVITIT.

-7 - T 1171/20

festgelegt wird, welche der Operationen der Untermenge,
deren Ausfihrung aufeinanderfolgende vorgesehen ist,

als nachste ausgefihrt wird."

Am Ende der miindlichen Verhandlung verkiindete der

Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.

Entscheidungsgrunde

Miindliche Verhandlung in Prédsenz

Die muindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand
gegen den ohne Begrindung vorgetragenen Antrag der Ein-
sprechenden in Prasenz statt. Die Patentinhaberin hatte

sich zu dieser Frage nicht geaduRert.

Artikel 15a(l) VOBK 2020 raumt der Kammer Ermessen da-
riber ein, die mindliche Verhandlung als Videokonferenz
durchzufihren, wenn sie dies fir zweckmdBig erachtet.
Die Vorschrift lasst offen, wie ZweckmédRigkeit zu be-

werten und wie das Ermessen der Kammer auszulben ist.

Bei Auslbung dieses Ermessens ladsst sich die Kammer von
den Grundsédtzen eines fairen Verfahrens leiten

(Artikel 6 EMRK), insbesondere denen der fairen
Durchfiihrung der mindlichen Verhandlung (Artikel 15(4)
VOBK 2020), des rechtlichen Gehdrs (Artikel 113 (1) EPU)
und der Offentlichkeit der mindlichen Verhandlung
(Artikel 116 (4) EPU) (siehe auch die Begriundung in
Dokument CA/5/21, Punkt 15).

Bei der Abwadgung, ob die Durchfihrung der miindlichen
Verhandlung als Videokonferenz zweckmédBig ist, bertck-

sichtigt die Kammer alle relevanten Aspekte, so z.B.
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die Frage, ob sich der Fall - insbesondere unter Be-
ricksichtigung seiner Komplexitat oder einer gegebenen-
falls erforderlichen Verdolmetschung - fir diese Art
der Durchfihrung eignet, ob die Beteiligten zu einer
Fernteilnahme bereit sind oder nicht, welche Grinde sie
gegebenenfalls dafiir oder dagegen anfiihren, ob mit Rei-
sebeschrankungen zu rechnen ist, sowie die persodnlichen
Umstande der Personen, die an der mindlichen Verhand-

lung teilnehmen sollen (siehe a.a.O0).

Die GroBe Beschwerdekammer hat sich in ihrer Entschei-
dung G 1/21 mit der Frage befasst, ob es wahrend einer
allgemeinen Notlage rechtmédBig sei, gegen den Willen
einer Verfahrensbeteiligten eine miundliche Verhandlung
als Videokonferenz durchzufihren. Die GroBe Beschwer-
dekammer ist in ihrer Begriindung uUber den Umstand der
allgemeinen Notlage hinausgegangen und hat festge-
stellt, dass eine mindliche Verhandlung in Form einer
Videokonferenz eine miindliche Verhandlung im Sinne des
Artikel 116 EPU sei und nicht grundsé&dtzlich gegen das
rechtliche Gehdr nach 113(1l) EPU oder das Recht auf ein
faires Verfahren verstoBe. Dartber hinaus hat sie die
Frage diskutiert, ob eine Videokonferenz als gleichwer-
tig ("equivalent") mit einer Prasenzveranstaltung zu
gelten hatte, und ob sie ein "geeignetes" Format zur

Durchfihrung von mindlichen Verhandlungen sei.

Man mag diese Ausfihrungen angesichts der rechtlich
hoherrangigen, und moglicherweise rechtlich allein ent-
scheidenden, Feststellungen zu Artikel 113 und 116 EPU
und dem Recht auf ein faires Verfahren als "obiter
dicta"™ ansehen. Allerdings haben auch solche Uberle-
gungen Gewicht (vgl. etwa G 3/08, Schlagwort 5, sowie
Grinde 7.3.7, mit Verweis auf G 3/93, Grinde 2). Ins-
besondere erscheinen die detaillierten Ausfihrungen zu

Gleichwertigkeit und Eignung von Videokonferenzen in
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der G 1/21 als Auswels eingehender Uberlegungen der
GroRen Beschwerdekammer (entgegen der grundsatzlich
anderslautenden Annahme in G 4/19, Grinde 39-41, und

T 574/17, Grinde 2.3.7), zumal sich die GroBe Beschwer-
dekammer entschieden hat, ihre Antwort trotz ihrer
prinzipiell positiven Bewertung von mindlichen Verhand-
lungen als Videokonferenz auf allgemeine Notlagen zu

beschranken.

Die Kammer ist auch nicht der Meinung, dass, wie in

T 618/21 festgestellt (vgl. Grinde 4, und insbesondere
4.1.3), Artikel 15a VOBK 2020 "als Nachfolgeregelung
von G 1/21 angesehen werden muss". Der Gesetzgebungs-
prozess, der darin mindete, dass der Verwaltungsrat am
23. Marz 2021 den heutigen Artikel 15a VOBK 2020 be-
schloss (vgl. CA/D 3/21, sowie ABl. EPA 2021, Al9), war
schon im Gange, als die Vorlage G 1/21 einging (gqua
Zwischenentscheidung T 1807/15 vom 12. Marz 2021), und
fiihrte sogar zu Befangenheitsantridgen gegen Mitglieder
der GroRen Beschwerdekammer. Des Weiteren trat der
Artikel am 1. April 2021 in Kraft, noch bevor die Ent-
scheidung G 1/21 am 16. Juli 2021 erging. Die Kammer
kann daher nicht erkennen, dass die weite Formulierung
des Artikels 15a VOBK 2020 alleine die Ausfihrungen in
der GroRen Beschwerdekammer einschranken koénnte (vgl.
dazu auch T 2432/19, Grinde 1.5.1).

Im Ergebnis fand die GroBe Beschwerdekammer in G 1/21,
dass miindliche Verhandlungen per Videokonferenz und in
Présenz - jedenfalls noch, aber unabhdngig von einer
allgemeinen Notlage - nicht gleichwertig seien und be-
zeichnete die Prasenzverhandlung als optimales Format
(vgl. die einschldgige Diskussion in T 2432/19, insbe-
sondere Grinde 1.7, 1.8 und 1.12). Eine Anhdérung in
Person erfille definitiv die Voraussetzungen der Ar-
tikel 113 EPU und 6 EMRK. Es sei auch das Format, an
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das der Gesetzgeber gedacht habe, als er Artikel 116
EPU entwarf. Daher sollten Anhdrungen in Pr&senz die

Standardoption sein (siehe G 1/21, Griunde 45).

Die GroBe Beschwerdekammer leitet aus diesem Umstand
insbesondere ab, dass der Antrag einer Beteiligten auf
mundliche Verhandlung in Prasenz nur unter besonderen
Umstanden abgelehnt werden kann. Diese Kammer stimmt
jedoch der T 2432/19 auch darin zu, dass die Umstande,
deretwegen eine mindliche Verhandlung in Prasenz vorzu-
ziehen sein mdgen, auch der Kammer selbst zur Verfligung
stehen, wenn sie ihr Ermessen unter Artikel 15a(1l)

VOBK 2020 ausibt. Die Kammer kann somit grundsatzlich
auch aus eigenem Ermessen und gegen den Willen der
Parteien entscheiden, eine mindliche Verhandlung in
Prasenz durchzufithren (vgl. T 2432/19, Grinde 1.10.3
und 1.14).

Im vorliegenden Fall war angesichts der Vielzahl von
Antragen und teilweise technisch schwierigen Einwanden
und Auslegungsfragen mit einer ausgedehnten miindlichen
Verhandlung zu rechnen. Fir die Kammer sprach allein
dieser Umstand schon gegen eine mindliche Verhandlung
als Videokonferenz, die nach Einschatzung der Kammer
ungleich anstrengender ist als eine Prasenzveranstal-
tung (vgl. auch T 2432/19, Grinde 1.12). Dariilber hinaus
hat die Einsprechende ihren Wunsch, die mindliche Ver-
handlung als Videokonferenz durchzufihren, weder be-
grindet, noch die Mitteilung der Kammer, dass sie die
Ladung zur Verhandlung in Prasenz aufrecht erhalten

wlirde, in der Sache kommentiert.

Daher ist die Kammer nicht von ihrer urspringlichen
Planung abgewichen, die miindliche Verhandlung in

Prasenz durchzufihren.
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Miindliche Verhandlung in Abwesenheit einer Partei

2. Da die Einsprechende ordnungsgemal zur mundlichen Ver-
handlung geladen wurde, konnte nach Regel 115(2) EPU
das Verfahren ohne sie fortgesetzt werden. Dariber hi-
naus war mit Artikel 15(3) VOBK 2020 die Kammer nicht
dazu verpflichtet, einen Verfahrensschritt einschliel-
lich ihrer Entscheidung aufzuschieben, nur weil die
Einsprechende in der muindlichen Verhandlung nicht an-
wesend war. Diese wurde so behandelt, als stitze sie
sich lediglich auf ihr schriftliches Vorbringen. Da die
Sache am Ende der mindlichen Verhandlung entschei-
dungsreif war, Artikel 16(6) VOBK 2020, durfte die Ent-

scheidung verkiindet werden.

Kostenverteilung

3. Die Einsprechende beantragt Kostenverteilung unter Ar-
tikel 104 (1) und Regel 88 (1) EPU, den Prifungsricht-
linien D-IX, 1.4, sowie Artikel 16(1) VOBK 2020, weil
die Anzahl der in der Beschwerde vorgelegten Hilfsan-
tradge exzessiv sei und die meisten dieser Hilfsantrage
nicht zuzulassen seien, so dass die Einsprechende einen
unbilligen Aufwand hatte, zu jedem dieser Antrage
Stellung zu nehmen (siehe insbesondere Punkte 1.3 und
2.11 im Schreiben vom 30. November 2020).

3.1 Die Kammer sieht fir eine andere Kostenverteilung aus
Billigkeitsgriinden nach Artikel 104 (1) EPU keinen Raum.
Es steht jeder Partei frei, ihre Position geeignet zu
verteidigen, und insbesondere der Patentinhaberin, das
durch geadnderte Anspruchsséatze zu tun. Die Frage der
Zulassung diese Antrage bleibt davon unberihrt. Die
Zahl der vorliegenden Hilfsantradge ist groB, erscheint
aber angesichts der lberschaubaren Anzahl von zusatz-

lichen Merkmalen, die in unterschiedlichen Kombinatio-
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nen beansprucht werden, nicht exzessiv. Die Kammer
meint auch, dass es schon aus praktischen Grinden nicht
von der Patentinhaberin verlangt werden kann, unmittel-
bar nach einem Einspruch auf eine Vielzahl von Einwan-
den in allen ihren denkbaren Kombination jeweils durch
einzelne Hilfsantrdge zu reagieren. Fiir spatere Ande-
rungen im weiteren Verfahrensverlauf muss - jedenfalls
grundsatzlich - Raum bleiben. Welche Anzahl von gean-
derten Antrdgen im Einzelfall (und wann genau) als ex-
zessiv gilt, muss eine Abwagung im Einzelfall bleiben
(vgl. auch T 1709/18, Grinde 5.5, sowie T 141/20,
Grinde 5.4.1).

Im vorliegenden Fall kommt die Kammer zum Ergebnis,
dass die Zahl von Antragen nicht in einer Weise
exzessiv war, dass eine andere Kostenaufteilung als

Ublich im Sinne von Artikel 104 (1) EPU billig wiare.

Das gilt umso mehr, als sich Artikel 16(1)a) VOBK 2020
nur auf Anderungen gemidB Artikel 13 VOBK 2020 bezieht,
also nach Beschwerdebegrindung oder Erwiderung, wohin-
gegen der GroRteil der Anspruchssatze (1-21) mit der
Beschwerdebegrindung vorgelegt wurde, und also spatere
Anderungen nur wenige Merkmale betrafen, die teilweise
von sehr einfacher Natur (Streichung von abhdngigen An-
spriuchen) oder sogar nur Korrekturen (von Ruckbezigen

in Anspriichen) unter Regel 139 EPU waren.

Die Prifungsrichtlinien richten sich an die Einspruchs-
abteilung und sind flir die Beschwerdekammern nicht
bindend. Inhaltlich sind sie dariber hinaus konsistent

mit der genannten Ansicht der Kammer.
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Die Erfindung

4. Die Patentschrift betrifft einen "Datentrdger, der ei-
nen Halbleiterchip aufweist, in dem geheime Daten ab-
gespeichert sind", insbesondere eine Chipkarte, sowie
die Aufgabe, die geheimen Daten vor unberechtigtem Zu-
griff zu schiitzen (Seite 2, Zeilen 9-10, der Anmeldung
wie urspringlich eingereicht). Der Chip fihrt "Funktio-
nen" aus, ist demnach als Prozessor zu verstehen (vgl.
Seite 2, Zeile 15 ff.).

4.1 Die nun beanspruchte Erfindung bezieht sich auf die
Ausfihrungsform, die mit Bezug auf Abbildung 5 auf den
Seiten 15 (ab Zeile 4) und 16 offenbart ist.

4.2 Darin wird unterschieden zwischen "Operationen", die
"zwingend sequentiell abgearbeitet werden missen, da
sie voneinander abhangen", und solchen, "die im Prinzip
parallel und damit auch in einer beliebigen Reihenfolge
abgearbeitet werden konnen". Die Reihenfolge paralleli-
sierbarer Operationen werde "bei jedem Durchlauf vari-
iert", und zwar "nach einem fest vorgegebenen Schema"
oder "zufallsbedingt oder abhangig von Eingangdaten™.
Weiter konne die Bearbeitungsreihenfolge vorab, also
"vor der ersten variierbaren Operation gemeinsam fir
alle mit dieser Operation vertauschbaren Operationen
festgelegt" werden, oder inkrementell, indem "vor jeder
variierbaren Operation aus der Menge der noch verblei-
benden variierbaren Operationen die nachste zu bearbei-

tende Operation bestimmt" werde.
Begriffskldrung
5. Ein wesentlicher Streitpunkt zwischen den Parteien ist

die richtige Auslegung einiger zentraler beanspruchter

Begriffe, insbesondere von diesen:
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- "Datentrager",

- "Betriebsprogramm",

- "Operation",

- "sicherheitsrelevant",
- "Gesamtergebnis",

- "zufallsbedingt", sowie

- "jeweills vor Ausfihrung einer Operation",

und der abhédngige davon unterschiedlich ausfallende

Vergleich mit dem Stand der Technik.

Vorab sei gesagt, dass die Kammer es zwar flir richtig
halt, dass Anspriche im allgemeinen nicht ohne Bezug
zur Beschreibung ausgelegt werden kdnnen. Gleichzeitig
kann weder die Formel, dass ein Patent "sein eigenes
Lexikon" sei, noch Artikel 69 (1) EPU rechtfertigen, ei-
nen breiten Anspruch idber seinen klaren Wortlaut hinaus

zZzUu beschranken.

Das Patent definiert den Begriff des "Datentragers"
nicht und nennt die "Chipkarte" nur als ein Beispiel.
Der beanspruchte Datentridger ist dadurch naher be-
schrieben, dass er einen Halbleiterchip mit einem Spei-
cher aufweist, der ein "Betriebsprogramm" enthalt, und
dass er Operationen ausfihrt. Die Beschreibung offen-
bart den Halbleiterchip somit als Prozessor. Das gilt
fiir die Anspriche nicht, da diese nicht fordern, dass
es der Halbleiterchip ist, der die Operationen aus-
fihrt. Auch kann dem Wortlaut der Anspriiche nicht ent-
nommen werden, wie "mobil" oder "ressourcenbeschrankt"
der beanspruchte Datentrager ist, soweit sie ihn nicht
ausdricklich auf eine "Chipkarte" beschranken (bspw.

Anspruch 8 gemal Hauptantrag).

Das "Betriebsprogramm" ist anspruchsgemal nicht weiter

definiert als dadurch, was es tut. Die Beschreibung
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definiert es weder ausdricklich noch implizit als ein
"Betriebssystem". Die Patentinhaberin tragt vor, dass
das, was bei den zum Prioritatszeitpunkt idblichen Chip-
karten als "Betriebsprogramm" bezeichnet wurde, als ihr
"Betriebssystem" verstanden wurde. Die Kammer bestrei-
tet das nicht, hidlt diese Uberlegung jedoch schon des-
halb nicht fir einschlédgig, weil der Anspruchsgegen-
stand nicht auf Chipkarten beschréankt ist. Auch die Do-
kumente O7 und 08 sind insoweit nicht relevant. Dariber
hinaus bemerkt die Kammer, dass auch der Begriff des
"Betriebssystems" eine Unscharfe aufweist, insbesondere

im Kontext von "Datentragern" oder Chipkarten.

Was die Operationen betrifft, offenbart die Patent-

schrift das folgende.

Es kann sich um Bestandteile von Verschlisselungsalgo-
rithmen (Seite 9, Zeilen 20-21; Seite 16, Zeilen 13-
15), oder um diese selbst handeln (Seite 3, Zeilen 13-
14). Die Kammer ist jedoch nicht der Meinung, dass die
beanspruchten Operationen "stets im Zusammenhang mit
'Verschlisselung' zu betrachten" sind (vgl. Beschwerde-

begriindung der Patentinhaberin, [26]).

Operationen seien einerseits "festgelegt" durch "Be-
fehle" eines "Betriebsprogramms", wobei jeder Befehl
eine Operation ausldst (vgl. Seite 2, Zeilen 23-25).
Andererseits konnen Operationen sehr komplex sein (vgl.
Seite 5, Zeilen 9-11; sowie der urspringliche An-
spruch 41) und in diesem Zusammenhang wohl eher aus

mehreren "Befehlen" bestehen.

Nach Ansicht der Kammer kann von der Tatsache, dass die
genannten Fundstellen zum Begriff der "Operation" sich
teilweise auf unterschiedliche Ausfihrungsformen der

Erfindung beziehen, nicht auf unterschiedliche Ausle-
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gungen des Begriffs geschlossen werden, insbesondere
weil das Patent selbst betont, dass die Ausfihrungsbei-
spiele kombinierbar sein sollen (vgl. etwa Seite 9,
Zeilen 9-10).

Im einschlagigen Fachwissen kann der Begriff "Opera-
tion" je nach Kontext ebenso die eine vergleichsweise
einfache "Instruktion" (bspw. (E)XOR) wie auch eine
komplexe Berechnung bezeichnen, z.B. eine mathematische
wie eine Matrixmultiplikation. Der Anspruchswortlaut
enthdalt keinen weiteren einschradnkenden Hinweis. Erneut
ist die Kammer nicht der Meinung der Patentinhaberin,
dass die anspruchsgemaBlen Operationen keine einfachen
sein kénnten (vgl. Beschwerdebegriindung, [28]). Die
Kammer ist auch nicht der Meinung, dass das Dokument 06
(vgl. Beschwerdebegriindung der Patentinhaberin [32] und
[33]) zur Klarung der Verwendung von "Operation" im

Streitpatent dienen kann.

Soweit der Bezug zu Verschlisselung nicht ausdriicklich
hergestellt ist, schrankt der Wortlaut der Anspriuche
den Begriff "sicherheitsrelevant" nicht ein, da der
Begriff der "Sicherheit" nicht definiert wird und auch
die undefinierte Aufgabe des Betriebsprogramms keine

Rickschlisse darauf zulasst.

Nach Ansicht der Kammer ist "Sicherheitsrelevanz" zudem
keine intrinsische Eigenschaft einer Operation. Diesel-
be Operation (bspw. (E)XOR) kann als Teil einer krypto-
graphischen Berechnung als sicherheitskritisch gelten,
selbst wenn sie nicht unmittelbar auf geheime Daten
angewendet wird, in anderem Zusammenhang aber unkri-
tisch sein. Operationen kénnen (grundsdtzlich) sicher-
heitsrelevant schon deshalb sein, weil sie einen ge-
schiitzten Speicherbereich betreffen und z.B. einen

"buffer overflow attack”™ moglich machen, aber auch weil
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sie sicherheitskritische Daten betreffen oder den
Zugang zu einem geschiitzten System oder Bereich regeln.
Auch der unkontrollierte Abbruch eines Programms kann
umstandehalber sicherheitsrelevant sein. Die Anspriiche
geben keinen Hinweis darauf, wie sicherheitsrelevante

Operationen von anderen unterschieden werden sollen.

Es sei auRerdem darauf hingewiesen, dass sich die An-
spriiche (nur) auf "Untermengen" von Operationen be-
zieht, von denen mindestens eine sicherheitsrelevant

sein muss, alle anderen jedoch nicht.

Dariber hinaus legt der Anspruchswortlaut (aller An-
trage) auch nicht fest, dass die sicherheitskritischen
Operationen automatisch bestimmt wirden. Es ist nach
Ansicht der Kammer méglich, dass die einschlagigen
Operationen manuell markiert oder anderweitig ausge-

wahlt werden.

Das "Gesamtergebnis" wird durch den Anspruchswortlaut
nicht weiter bestimmt. Typischerweise wilirde der Fach-
mann diesen Begriff auf ein "Berechnungsergebnis" be-
ziehen, also etwa den Inhalt einer relevanten Speicher-
stelle. Im weiteren Sinne aber wirde der Fachmann als
das Gesamt"ergebnis" einer Berechnung jedes "relevante"
Verhalten eines Programms ansehen, also etwa Ausgaben
auf einem Bildschirm oder in ein Speichermedium. Das
reine Laufzeitverhalten hingegen wirde in der Regel
wohl nicht also "Gesamtergebnis" angesehen werden. Es
sei an dieser Stelle auch angemerkt, dass es ausdrick-
lich Ziel der Erfindung ist, und insbesondere der bean-
spruchten Ausfihrungsform, ein Programm so auszufihren,
dass sein beobachtbarer Signalverlauf verandert wird,

sein Ergebnis jedoch gleich bleibt.
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Der Begriff des "Zufalls" in "zufallsbedingt" und "Zu-
fallszahl" wird im Patent nicht weiter kommentiert,
auBer das als Moglichkeit genannt wird, dass Zufalls-
zahlen "mittels geeigneter Generatoren erzeugt werden"
konnten (Seite 14, Zeilen 15-17).

Die Kammer ist der Ansicht, dass dieser Begriff wvom
Fachmann in unterschiedlicher Weise verwendet wird. In
den meisten Fallen wird zufalliges Verhalten mittels
einer berechneten Folge von Zahlen dargestellt ("Pseu-
dozufallszahlen"), in der die jeweils nachste Zahl
praktisch nicht vorhersehbar ist, und in der langfris-
tig alle moéglichen Zahlen gleich haufig auftreten. Wie
gut diese Ziele durch einen konkreten "Zufallszah-
lengenerator" erzielt werden, ist haufig nicht von Be-
deutung. In anderen Fallen wiurde der Fachmann schon als
"zufallig" bezeichnen, was fur den relevanten Betrach-
ter hinreichend unvorhersehbar ist. Angesichts dessen
ist fir die Kammer nicht erkennbar, dass das Patent
eine spezifische Form von "Zufall", geschweige denn
"echten" Zufall im Unterschied zu "Pseudo"-Zufall

offenbaren wiurde.

Dokument D8' ist in dieser Hinsicht relevant und wird
daher von der Kammer bericksichtigt ("zugelassen"),
steht dem genannten Ergebnis aber nicht entgegen. In
D8' wird nur festgestellt (Abschnitt "Zufallszahlenge-
nerator" auf Seite 87), dass "Zufallszahlen" fir be-
stimmte Zwecke ("Schliisselgenerierung") "echte Zufalls-
zahlen" sein "sollten", und dass "Alle neuen Chipkar-
ten-Mikrokontroller [...] einen Zufallszahlengenerator"
hatten, "der echte Zufallszahlen" liefern wirde. Daraus
folgt weder, dass die erfindungsgemafBe Chipkarte,
geschweige denn ein beanspruchter Datentradger, einen

solchen haben muss, noch dass dieser, soweit vorhanden,
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fiir den beanspruchten Zweck, nadmlich das Auswadhlen der

jeweils nachsten Operation, verwendet wird.

Das Patent formuliert (vgl. den Absatz zwischen Seiten
15 und 16 der urspringlichen Patentanmeldung), dass die
"Variation der Reihenfolge”, mit der Operationen ausge-
fihrt werden, "entweder nach einem fest vorgegebenen
Schema oder [...] zufallsbedingt oder abhadngig von
Eingangsdaten erfolgen" koénnen. Es wlirde ggfs. "mittels
einer Zufallszahl bzw. durch die Eingangsdaten jeweils
festgelegt, welche der [einschldgigen] Operationen als
nachstes abgearbeitet wird". Die erste Option impli-
ziert nicht, dass die Entscheidung iber die nachste
Operation zur Laufzeit erfolgt. Wie im folgenden Absatz
ausdricklich festgestellt wird, kann eine zufallsbe-
dingte Abfolge auch vor Ausfihrung des gesamten Pro-
gramms festgelegt werden. Die zweite Option hingegen
legt nach Ansicht der Kammer aber eine Laufzeitent-
scheidung wenigstens nahe, da "Eingangsdaten" fir ein-
zelne Operationen unter Umstédnden erst zur Laufzeit
festliegen kénnten. Die Kammer hdalt es im Ubrigen fur
klar, dass jede Operation einer Untermenge nur einmal
auszufihren ist, weil es um eine "Variation der Abar-

beitung”" geht.

Das Patent offenbart als Option, dass "vor jeder vari-
ierbaren Operation" eine Auswahl idber die nachste aus-
zufihrende Operation aus der betreffenden Untermenge
gewahlt wird. Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 enthalt in
dieser Hinsicht die Formulierung "jeweils vor Beginn
der Ausfihrung einer Operation". Das Patent offenbart
das einschldgige Merkmal als Alternative zur gemein-
samen, anfanglichen Festlegung der Reihenfolge fir alle
"variierbaren" Operationen. Im Unterschied dazu fallt

nach Ansicht der Kammer jede rechtzeitige aber dyna-
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mische Festlegung der nachsten Operation unter den

Anspruchswortlaut.

Hauptantrag

7. Anspruch 1 betrachtet ein Betriebsprogramm, das eine
"Vielzahl von Operationen”" umfasst, von denen "wenig-
stens eine Untermenge" in beliebiger Reihenfolge ohne
Veranderung des Gesamtergebnisses ausgefihrt werden
kénnen. Daruber hinaus wird beansprucht, dass die Rei-
henfolge der Ausfihrung dieser Untermenge "wenigstens
dann variiert wird", wenn die Untermenge wenigstens

eine "sicherheitsrelevante Operation" enthalt.

7.1 Die Patentinhaberin sieht drei Unterschiede zwischen
Anspruch 1 des Hauptantrags gegeniber 04 (vgl. Be-
schwerdebegrindung, [78]), namlich dass (1) die ausge-
fuhrten Operationen zu einem erzielten Gesamtergebnis
beitragen, dass (2) unter den Operationen sicherheits-
relevante Operationen sind, und dass (3) die Bedingung
fir die Anderung der Ausfithrung von Operationen das
Vorhandensein sicherheitsrelevanter Operationen inner-

halb einer Teilmenge von Operationen ist.

7.2 Allerdings schlielt nach Ansicht der Kammer der Wort-
laut von Anspruch 1 nicht aus, dass fir samtliche ge-
eignete Untermengen die Ausfihrungsreihenfolge variiert
wird, selbst wenn sie keine sicherheitsrelevanten Ope-
rationen enthalten. Die Mindestbedingung, dass "wenigs-
tens dann" variiert werde, wenn in einer Untermenge
eine sicherheitsrelevante Operation vorliege, ist damit
auch erfillt. Da gemal 04 samtliche Operationen soweit
moéglich "variiert" werden, ist es nicht mehr erheblich,
ob insbesondere 04 von "sicherheitsrelevanten Operatio-

nen" spricht - oder was dieser Begriff genau bedeutet.
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7.3 Die Anspruchsformulierung schlieBt auch nicht aus, dass
Uiberhaupt keine sicherheitsrelevante Operation vorliegt
(und dann eben flir keine geeignete Untermenge die Aus-

fuhrungsreihenfolge zwingend "variiert" werden muss) .

7.4 Aus dieser Perspektive bestehen die von der Patentin-
haberin behaupteten Unterschiede (2) und (3) nicht.
Unterschied (1) besteht ebenfalls nicht, da bei nach
Ansicht der Kammer richtiger Auslegung die Ausfihrungs-
reihenfolge gemaB der 04 natirlich nur unter der MaB-
gabe variiert wird, dass das wohlverstandene "Gesamter-
gebnis" dadurch nicht verandert wird (04, Spalte 1,
Zeilen 12-20).

7.5 Die Kammer halt daher Anspruch 1 fir nicht neu gegen-
iiber 04, Artikel 100 a) und 54 EPU.

Hilfsantrag 1

8. 04 offenbart, dass Anweisungen ("instructions") erst
unter bestimmten Bedingungen ausgefihrt werden konnen
(vgl. etwa Spalte 3, Zeilen 10-20; Spalte 17, Zeilen 20
ff.), namlich insbesondere erst dann, wenn alle rele-
vanten Parameter verfigbar sind und alle zwingend fru-
her auszufiihrenden Operationen ausgefuhrt sind. Dariber
offenbart 04 keine zufadllige Auswahl der nachsten Ope-
ration. Es ist auch nicht erkennbar, welchen Zweck eine
zufallige Ausfihrung der nachsten Anweisung im Kontext
von 04 haben konnte. Eine Effizienzsteigerung jeden-
falls la&sst sich damit anscheinend nicht erzielen. Des-
halb ist die Kammer der Meinung, das 04 eine zufallige
Auswahl - und damit den Gegenstand von Anspruch 1 des
Hilfsantrags 1 - auch nicht nahelegt, Artikel 56 EPU.

8.1 Daher wird die erfinderische Tatigkeit nun ausgehend
von 01/01' betrachtet.
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Ol' offenbart eine Chipkarte, die einen Benutzer da-
durch verifiziert, dass sie nacheinander verschiedene
personliche Daten (vgl. Seite 3, Nr. 1-6) erfragt und
die jeweilige Antwort verifiziert (vgl. 0Ol1', Seite 4,
letzter Absatz; "verification items"). Die Reihenfolge,
in der die Abfragen erfolgen, wird dabei von Mal zu Mal
verandert (vgl. Seite 3, Cases 1-10), und zwar abhangig
von der letzten Stelle der Quersumme aus den Ziffern

des Verwendungszeitpunkts (vgl. Seite 4, Zeilen 3-7).

Ol' offenbart damit im Blick auf Anspruch 1 von Hilfs-
antrag 1 einen Datentridger mit einem Halbleiterchip, in
dessen Speicher ein "Betriebsprogramm" abgelegt ist,
mit dem eine Vielzahl von "Operationen" ausgefihrt
werden koénnen. Die Kammer teilt die Meinung der Ein-
spruchsabteilung, dass die fir die Verifikation ein-
zelner persodnlicher Daten notwendigen Schritte jeweils
als eine anspruchsgemédRe "Operation" gelten missen, die
jewells "sicherheitsrelevant" sind, und deren Reihen-
folge variiert wird, ohne dass diese Variation das "Ge-
samtergebnis" - in diesem Fall verstanden als die er-
folgreiche Verifikation eines Benutzers - verandert.
Bei diesem Vergleich erscheinen in der Tat mehrere der
Schritte nach der 0Ol1' als nur eine anspruchsgeméale
"Operation" (insbesondere fir jedes persodonliche Datum
die Abfrage, Eingabe und Verifikation; wvgl. Beschwerde-
begriindung der Patentinhaberin, Punkt [48]). Der Wort-
laut des Anspruchs lasst nach Ansicht der Kammer diese
Deutung zu (s.o0.). Ein Gruppierung dieser Schritte
(oder "Prozesse") ist aus 0O1l' bekannt, denn es sind die
gesamten Verifikationsabschnitte, deren Reihenfolge wva-
riiert werden. Eine weitere "Veranlassung" fur die vor-
geschlagene Auslegung von "Operation" in O1' ist nicht

erforderlich (vgl. Beschwerdebegrindung, loc. cit.).
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Es stellt sich die Frage, ob die Auswahl des Verifika-
tionsfalls abhangig von der in Ol1' offenbarten Quer-
summenberechnung als "zufallig" im Sinne des Anspruchs

gelten kann.

Wie oben ausgefihrt, ist die Kammer nicht der Meinung,
dass die Patentschrift alleine oder in Verbindung mit
allgemeinem Fachwissen (D8') einen "echten Zufall"
offenbart. AuRerdem dient die Berechnung aus Ol' offen-
bar dazu, die Verifikationsreihenfolge in fir den
Benutzer unvorhersehbarer Weise zu verdndern. Fiur den
Benutzer erscheint diese Variation damit als "zu-
fallig", selbst wenn der so erzeugte "Zufall" nicht
gleichverteilt und/oder arithmetisch vorhersehbar sein
sollte (vgl. Beschwerdebegriindung, Punkte [97] bis
[104]). Dem steht auch nicht entgegen, dass gemaB 01/
Ol' die berechnete "Zufallszahl" zusatzlich zur

Indexierung eines der 10 festgelegten Falle dient.

Die Patentinhaberin betont schlieBlich, dass die Be-
schreibung die Variation der Ausfihrungsreihenfolge als
"zufallsbedingt oder von Eingangsdaten abhangig" offen-
bart (Seite 6, Zeile 5). Daraus wirde folgen, dass der
gemeinte "Zufall" nicht "von Eingangsdaten abhangen
wiirde, wahrend sich die Indexberechnung gemal der 01/
Ol' auf die Uhr des Terminals stiitzen wlirde (Seite 4,
Zeilen 10-11), also auf "Eingangsdaten" relativ zur
Chipkarte.

Die Kammer folgt diesem Argument nicht. Es ist grund-
satzlich fraglich, ob - und genau wie - die mdglicher
weise kontrastierende Verwendung des Begriffs "Zufall"
in der Beschreibung zur einschrankenden Auslegung im
Anspruch herangezogen werden soll und kann. Daruber
hinaus definiert die Beschreibung nicht, um welche

Eingangsdaten es sich handelt. Neben der Auslegung der
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Patentinhaberin, fir die es keinen Hinweis im Patent
gibt, ist mindestens ebenso plausibel und in Uberein-
stimmung mit den urspringlichen Ansprichen 16 und 17,
dass es sich um Eingangsdaten (also Operanden) der zu
variierenden "Operationen" handeln koénnte. Auch ist
nicht klar, dass das zitierte "oder" ein ausschlieBen
des sein muss. Die Variation der Ausfihrungsreihenfolge
konnte von Eingangsdaten abhdngig gemacht werden und

dariber hinaus zufallsbedingt variiert werden.

Insgesamt halt die Kammer den Gegenstand von Anspruch 1
des Hilfsantrags 1 fiir naheliegend gegentiber 01/01',
Artikel 100 a) und 56 EPU.

Hilfsantrag 2

10.

11.

Hilfsantrag 2 legt die "sicherheitsrelevanten Opera-
tionen" in der betrachteten "Untermenge" als "Ver-

schlisselungsoperationen” fest.

Die Einspruchsabteilung hatte den damaligen Hilfsan-
trag 2 - als Hilfsantrag 21 mit der Beschwerdebegrin-
dung wieder vorgelegt - unter anderem deshalb nicht
zugelassen, weil die Einsprechende nicht wahrend der
mindlichen Verhandlung hatte auf die verspéatete, erst-
malige Bezugnahme auf kryptographische Verschliisselung
durch die Patentinhaberin reagieren kénnen (vgl. Ent-
scheidung, Punkt 9.5, sowie Beschwerdeerwiderung der
Einsprechenden, Punkt 8.2.3). Das betreffende Merkmal
definierte die mit dem Betriebsprogramm ausfihrbaren
Operationen als solche, die "als ahnliche Operationen

in einem Verschlisselungsalgorithmus enthalten" sind.

Die Patentinhaberin ist der Ansicht, dass die Nichtzu-
lassung des damaligen Hilfsantrags 2 rechtsfehlerhaft

erfolgt sei. Insbesondere ist sie der Ansicht, dass die
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"iberraschenden" Meinungsanderungen der Einspruchsab-
teilung hinsichtlich der Auslegung des Begriffs der
"sicherheitsrelevanten Operationen”" und des Offenba-
rungsgehalts der Ol hinsichtlich des beanspruchten "Zu-
falls" das Einreichen des neuen Hilfsantrags rechtfer-
tigten, und dieser daher zwingend zuzulassen gewesen
ware (vgl. insbesondere die Punkte [201] und [202] in
der Beschwerdebegrindung). Zur Rechtfertigung verweist
die Patentinhaberin auf die Regeln 80 und 116(2) EPU,
sowie auf verschiedene Entscheidungen der Beschwerde-
kammern, insbesondere T 0754/16 (vgl. u.a. [214] und
[215]) .

Regel 80 EPU raumt kein unbedingtes Recht fiir Ande-
rungen ein, die durch Einspruchsgriinde veranlasst sind,
sondern stellt im Gegenteil fest, dass Anderungen
allenfalls dann zuldssig sind, wenn sie durch Ein-

spruchsgriinde veranlasst sind.

Was Regel 116(2) EPU betrifft, schlieBt sich die Kammer
der Ansicht aus T 1776/18 (Leitsatz 3 und Grinde 4.7.3)
an, dergemal das Nichtzulassungsermessen grundsatzlich
nicht vom Inhalt der vorlaufigen Meinung der

Einspruchsabteilung abhéangt.

Die Kammer kann auBerdem nicht erkennen, dass die Ein
spruchsabteilung ihre Meinung "vollig idberraschend",
geschweige denn gravierend geandert hat. Schon in der
Ladung sah sie die "sicherheitsrelevanten Operationen"
in 01/01' offenbart, und auch die Offenbarung des
"Zufalls" stand in Frage, selbst wenn in der Ladung
dieses Merkmal nicht in 01/01', sondern in 02 gesehen
wurde (vgl. Seite 5 im Ladungszusatz, Punkt c, sowie
Seite 10, Bemerkung zu Anspruch 4). In jedem Fall war
vorhersehbar, dass dieses Merkmal gegebenenfalls nicht

als erfinderisch angesehen werden kénnte. AuBRerdem ist
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nicht ersichtlich, wieso der Bezug auf Verschlisselung
als Reaktion auf einen Einwand hinsichtlich der zu
fallsbedingten Auswahl von Operationen gelten miisse
(vgl. Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden,

Punkt 8.2.5). Fir die Annahme der Patentinhaberin, dass
jeder Einwand eine Aufnahme von Merkmalen aus der
Beschreibung rechtfertigen konne, kann die Kammer nicht

folgen (vgl. Entscheidungsgrinde 9.2).

Auch an der Weise, in der die Einspruchsabteilung ihr
Ermessen ausgeibt und begrindet hat, kann die Kammer

keinen Fehler finden.

Es folgt aus dem Vorstehenden, dass die Kammer unter
Artikel 12 (6) VOBK, Satz 1, gehalten war, den mit der
Beschwerdebegrindung vorgelegten Hilfsantrag 21 nicht
zuzulassen (es seil denn "die Umstande der Beschwerde-

sache rechtfertigten eine Zulassung").

Der vorliegende Hilfsantrag 2 nimmt ebenfalls entschei-
denden Bezug auf kryptographische Verschlisselung. Da-
mit steht die Zulassung des Hilfsantrags 2 im Ermessen
der Kammer, unter Artikel 12(4) in Verbindung mit 12 (6)
VOBK 2020, Satz 1 (vgl. T 714/20, Leitsatz).

Die Kammer erkennt an, dass das Merkmal der Ver-
schliisselung einen gegeniiber dem Dokument 01/01' még-
licherweise relevanten Unterschied darstellt, da 01/01"'
eine Variation von Verschlisselungsoperationen weder
offenbart noch unmittelbar nahelegt. Die Kammer kann
hingegen keine Umstadnde der Beschwerdesache erkennen,
die eine Zulassung dieses Antrags rechtfertigen konn-
ten. Hingegen spricht gegen die Zulassung, dass mit ihr

die Beschwerdesache iber den Gegenstand der zu Uberpriu-
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fenden Entscheidung hinaus entscheidend erweitert wlrde
(vgl. Artikel 12(2) VOBK 2020).

Daher lasst die Kammer Hilfsantrag 2 unter Artikel
12(4) i.V.m. 12(6) VOBK 2020 nicht zu.

Hilfsantrag 7

Zulassung

13.

13.

13.

13.

Die Zulassung von Hilfsantrag 7 unterliegt als Anderung
dem Ermessen der Kammer nach Artikel 12(4) i.V.m. 12(2)
VOBK 2020.

Die Einsprechende beantragt dementsprechend seine
Nichtzulassung (vgl. Beschwerdeerwiderung vom
30. November 2020, Punkte 2.8 und 2.9).

Es ist richtig, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des
Hilfsantrags 7 im Einspruchsverfahren nicht vorgelegen
hat. Die relevanten Einzelmerkmale (zufallsbedingt Va-
riation und Variation "jeweils vor Beginn") sind hinge-
gen im Kontext der beanspruchten Erfindungen schon be-
antragt worden und waren somit Gegenstand einer inhalt-
lichen Diskussion (vgl. Hilfsantrdge 1 und 3 in der
Entscheidung der Einspruchsabteilung), im Unterschied
insbesondere zum strittigen Merkmal in Hilfsantrag 2

(s.o0.).

Durch die Kombination dieser Einzelmerkmale setzt sich
die Patentinhaberin nach Ansicht der Kammer in vertret-
barer Weise mit der Entscheidung der Einspruchsabtei-
lung auseinander und tragt vor, warum sie die Einwande
gegeniiber 04 und 01/01' gleichermaBen ausrdumen wiirde.
Die Kammer ibt ihr Ermessen nach Artikel 12 (4) VOBK

2020 aus, in dem sie den Hilfsantrag 7 zulasst (siehe
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oben Absatz 3.1 sowie die dort zitierte Entscheidung
T 1709/18, Grinde 5.5).

Ausreichende Offenbarung, Artikel 100 b) und 83 EPU

14.

Die Einsprechende ist der Ansicht, dass die beanspruch-
te Erfindung nicht ausreichend offenbart sei, Artikel
100 b) und 83 EPU, weil die Beschreibung kein vollstan-
diges Ausfihrungsbeispiel fir die einschlagige Ausfih-
rungsform offenbare (Beschwerdebegriindung, Punkte 6.2
und 6.5).

(a) Es seil insbesondere nicht offenbart, wie die Opera-
tionen, deren Ausfilhrungsreihenfolge ohne Anderung
am Gesamtergebnis variiert werden konnten, bestimmt
werden konnten.

(b) In der Situation nach Abbildung 5 sei ein "Warteme-
chanismus" (mécanisme d'attente) ndétig, um sicher-
zustellen, dass die Operationen P3 bis P7 streng
vor Operation P8 ausgefiithrt wirden, der aber nicht
offenbart sei (auch 6.5).

(c) Abbildung 5 sei mehrdeutig dahingehend, ob es sich
beim beanspruchten "Gesamtergebnis" um das der Ope-
rationen Pl bis P8, oder nur der Operationen P3 bis
P7 handeln wurde.

(d) Es seil weiter nicht offenbart, ob die Ausfihrungs-
reihenfolge wiederholt und mehrfach unterschiedlich
variieren wirde, oder ob die Variation nur einmalig
gegeniber eine Referenzreihenfolge festgelegt wir-
de, etwa der im Programmcode fixierten (Punkt 6.7,
"premiere" und "deuxieme interprétation").

(e) Dementsprechend sei es auch nicht klar, ob die Ope-
rationen nur einmal oder mehrfach auszufiithren sei-
en. Insbesondere fiir die zweite Auslegung gebe es
kein Ausfihrungsbeispiel im Patent, so dass der

Fachmann sie nicht ausfihren konne.
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(f) Es sei auch nicht offenbart, wie die zu variie-

renden Operationen bestimmt wirden (Punkt 6.8).

Der Gegenstand des abhangigen Anspruchs 2 (bspw. im
Hauptantrag) sei nicht ausreichend offenbart, weil
nicht klar sei, was mit dem "Durchlauf" gemeint sei.
AuBerdem offenbare das Patent kein Beispiel, in dem die
Ausfihrungsreihenfolge in jedem Durchlauf variiert
wirde (Punkt 6.10). Der Gegenstand des abhangigen An-
spruchs 7 gemadR Hauptantrag, entsprechend Anspruch 3
des Hilfsantrags 7, sei nicht ausreichend offenbart, da
das Patent kein Beispiel dafir gebe, wie abhangig von
den durch die Operationen verarbeiteten Daten die
Ausfihrungsreihenfolge zu variieren sei. Der Einwand
gegen den abhangigen Anspruch 3 des Hauptantrags mit
Bezug auf das beanspruchte "Prinzip" kann dahinstehen,

da er im Hilfsantrag gestrichen ist (Punkt 6.11).

Die Patentinhaberin verweist darauf, dass der ein-
schldgige Fachmann nicht nur ein " (klassischer) Soft-
wareingenieur" sei, sondern auch Kenntnisse in Krypto-
logie habe ([25]). Die erlaubten Ausfihrungsreihenfol-
gen seien aus Abbildung 5 klar ersichtlich ([27]). Das
"Gesamtergebnis" sei anspruchswortlautgemal das "Ge-
samtergebnis der Untermenge" ([29]). Es sei abwegig,
dabei einen Bezug auf eine Verarbeitungsleistung zu
vermuten ([30]). Der Begriff des "Durchlaufs" sei "mit
Hinblick auf" den DES-Verschlisselungsalgorithmus klar,
der mehrfach durchgefihrt wirde. Eine Ausfihrungsrei-
henfolge Operanden-abhangig zu variieren sei dem Fach-

mann gelaufig ([35]).

Die Kammer ist der folgenden Ansicht.

(a) Es ist notwendig, fur den Fachmann besondere kryp-

tologische Kenntnisse anzunehmen, da sich die
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Anspruche nicht auf Verschlisselung beziehen. In
dieser Hinsicht sind auch die Ausfiihrungen der
Patentinhaberin zur DES-Verschliisselung unerheb-
lich. Gleichzeitig gehen die beanspruchten und
offenbarten Merkmale nicht Uber das hinaus, was
schon ein "klassischer" Softwareingenieur verstehen
wlirde und umsetzen konnte.

Die Kammer folgt der Patentinhaberin darin, dass
die erlaubten und nicht erlaubten Reihenfolgevaria-
tionen aus Abbildung 5 zwar nur beispielhaft, aber
doch klar hervorgehen. Die geeigneten Software-
mittel ("Wartemechanismen"), um nicht erlaubte
Ausfihrungsreihenfolgen auszuschlielien, sind dem
Fachmann bekannt.

Die Kammer folgt der Patentinhaberin darin, dass es
anspruchsgemall primdr um das Gesamtergebnis der
Untermenge (P3-P7) gehen muss, das unverandert
bleibt. Gleichzeitig bleibt somit natiirlich auch
ein ggfs. Ubergeordnetes Gesamtergebnis (P1-P8)
unverandert (daher gibt es in dieser Hinsicht auch
nicht den von der Einsprechenden behaupteten
Widerspruch: Beschwerdeerwiderung, Punkt 5.7). Die
Kammer hé&lt mit der Patentinhaberin die Auslegung
von "Gesamtergebnis" als "Verarbeitungsleistung”
flir abwegig (siehe auch die Ausfihrungen zur
Auslegung von "Gesamtergebnis" hier oben und in der
vorlaufigen Meinung der Kammer) .

und (e) Obgleich der Anspruch ausdricklich nur eine
Ausfihrung fordert, ist dem Fachmann schon durch
den Begriff der "Variation" klar, dass die genann-
ten Operationen u.U. mehrfach auszufihren sind und
dass bei mehrfacher Ausfihrung nicht (jedenfalls
zufallsabhangig nicht zwingend) dieselbe Reihen-
folge zu wahlen ist. Die von der Einsprechenden
genannte "deuxieme interpretation" ist demnach aus

Sicht des Fachmanns zu verwerfen. Auch ein Zweifel
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an der Bedeutung oder Ausfihrbarkeit des "Durch-
laufs" gemal Anspruch 2 besteht nicht.

(f) Die Kammer stimmt der Patentinhaberin darin zu,
dass der Fachmann keine Schwierigkeiten hatte, die
Ausfihrungsreihenfolge Operanden-abhadngig zu veran-

dern.

Die Einspruchsabteilung hielt den damaligen Hilfsan-
trag 4 flir nicht hinreichend offenbart (Entscheidungs-
grinde 11), weil sich Anspriche 1, 5 und 10 dahingehend
widersprachen, wann die Ausfihrung einer ndchsten Ope-
ration "festgestellt" werde (einmal flir alle Operatio-
nen der Untermenge, oder jeweils "vor Beginn der Aus-

fuhrung" jeder Einzeloperation).

Diese Frage ist relevant fir Hilfsantrag 7, da auch
hier beide Merkmale auch als Kombination beansprucht

sind (Anspriche 1 und 4).

Die Patentinhaberin widerspricht dem (Beschwerdebegrin-
dung, Punkte [176] bis [180]) mit Bezug auf Absatz [37]
der Patentschrift. Dort wird offenbart, dass "die Bear-
beitungsreihenfolge" entweder vorab "fir alle [...]

vertauschbaren Operationen festgelegt werden" kann,

"oder [...] auch", dass "vor jeder variierbaren Opera-
tion aus der Menge der verbleibenden [...] Operationen

die nachste" bestimmt wird.

Die Kammer stimmt der Patentinhaberin darin zu, dass
grundsatzlich eine Reihenfolge festgelegt werden und
zur Laufzeit variiert werden kann. Einen Offenbarungs-
mangel kann die Kammer nicht erkennen. Der Fachmann
ware in der Lage, eine Reihenfolge initial festzulegen

und dennoch zur Laufzeit zu wvariieren.
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Im Ergebnis stimmt die Kammer der Patentinhaberin darin
zu, dass der Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) bzw.
Artikel 83 EPU der Aufrechterhaltung des Patents nicht

entgegen stehen.

Urspriingliche Offenbarung, Artikel 100 c) und 123(2) EPU

17.

18.

Die Kammer hat den Offenbarungsmangel wegen des mdg-
lichen Widerspruchs dariber, wann die Reihenfolge
variiert wird, zwar verworfen, aber die Kombination
beider Option fir méglicherweise nicht urspringlich
offenbart gehalten (vgl. auch die Beschwerdeerwiderung
der Einsprechenden, Punkt 13). Die Beschwerdefiihrerin
verwies aber in der mindlichen Verhandlung richtiger-
weise darauf, dass in der Ursprungsanmeldung die bean-
standete Kombination tatsédchlich offenbart war, namlich
im Anspruch 18, soweit er sich auf Anspruch 17 bezieht.

Der entsprechende Einwand hat sich damit erledigt.

Weitere einschlagige Einwande unter Artikel 100 c¢) und
123(2) EPU gegen den Hilfsantrag 7 hat die Einsprechen-

de nicht erhoben.

Erfinderische Tadtigkeit

19.

20.

Die Kammer halt Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 ebenso
wie den des Hilfsantrags 1 (s.o.) gegeniliber 04 wegen
des Merkmals der zufdlligen Variation der Ausfihrungs-
reihenfolge fir nicht naheliegend, Artikel 100 a)

und 56 EPU.

Das Ziel der Indexberechnung gemdB der 01/01' ist es,
fir den Benutzer in unvorhersehbarer Weise einen von
wenigen zuvor festgelegten Verifikations"fallen" auszu-
wahlen. Eine weitere Variation, in dem jeder Einzel-

schritt eines solchen Falls "jeweils vor Beginn" seiner
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Ausfihrung zufallig festgelegt wlirde, wie es Anspruch 1
des Hilfsantrags 7 fordert, verringert die Vorherseh-
barkeit durch den Benutzer und erhdéht somit die Si-
cherheit der Losung aus 01/01'. Diese Aufgabe erscheint
der Kammer grundsatzlich als eine, der sich der Fach-

mann ausgehend von 01/01' widmen wiirde.

01/01' lehrt den Fachmann die Auswahl aus einem von
héchstens 10 zuvor festgelegten und gespeicherten
Verifikations"fallen". Diese Auswahl erfolgt durch die
Bestimmung einer aus sovielen Ziffern, wie es Falle
gibt (hochstens 0-9, ggfs. weniger, durch Quersummen-
bildung, Auswahl der niedrigstwertigen Ziffer und ggfs.
Normierung auf eine Fallanzahl kleiner als 10; wvgl.
Seite 4, Zeilen 3-9 und 15-22). Wollte der Fachmann
ausgehend von 01/01' die Unvorhersehbarkeit durch den
Benutzer weiter erhodhen, stinden ihm verschiedene
unmittelbare Alternativen offen, darunter die von der
Einspruchsabteilung genannte, die vorgeschlagene Be-
rechnung durch einen "besseren Pseudozufallszahlen-
generator" zu ersetzen. Alternativ wlrde er in Betracht
ziehen, die Anzahl an vordefinierten und gespeicherten
Fallkombinationen geringfigig zu erhohen, wobei er
darauf bedacht ware, aus Speicherplatzgrinden die Zahl

der Falle klein zu halten.

In ihrer vorldufigen Meinung hat die Kammer die Ansicht
vertreten (Punkt 20.6, noch zur erfinderischen Tatig-
keit von Hilfsantrag 1), dass es nahegelegen hatte,
statt der Quersummenberechnung "einen umstandehalber
verfligbaren" (vgl. D8') "und ggfs. 'besseren' Zufalls-
zahlengenerator zu verwenden, um die nachste Verifika-
tionsreihenfolge zu bestimmen". Sie hat auch vorliaufig
gemeint (Punkt 22, auch zu Hilfsantrag 7), dass es
nahegelegen hatte, ausgehend von Ol' nicht eine feste

Menge von moglichen Verifikationsreihenfolgen auszuwah-
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len, sondern die nachste Abfrage zur Laufzeit jeweils
zufdllig zu bestimmen. Dies sei eine naheliegende Mog-
lichkeit, die gewlinschte Unvorhersehbarkeit zu gewdahr-

leisten.

Teilweise abweichend davon ist die Kammer nun der fol-

genden Ansicht.

Insbesondere ist die Kammer der Meinung, dass der
Fachmann ausgehend von 01/01' keinen Anlass gehabt
hatte, die Ausfihrungen der Operation Zug um Zug zu
variieren, also "jeweils vor Beginn" den nachsten
Verifikationsfall zu wahlen. Die L&sung aus 01/01' ist
in sich geschlossen und erscheint gut ausbalanciert.
Die Anzahl der maximal beriicksichtigen Falle entspricht
dem Wertebereich, den der einfache "Zufallszahlengene-
rator" erzeugt. Auf einen aufwandigeren Zufallszahlen-
generator wird verzichtet, flir jeden Verifikationsvor-
gang wird nur eine Zufallszahl bendtigt, und ihre Be-
stimmung erfolgt, abhdngig von der ausgelesen Zeit- und
Datumswert, jeweils gleich. Hingegen weist bei inkre-
menteller Auswahl die Reihe der Nummern der jeweils
noch auszuwdhlenden Verifikationsfadlle Licken auf. Eine
zufallige Auswahl mit dem vorgeschlagenen Mechanismus,
und selbst Uber einen Zufallszahlengenerator, ist ohne
Weiteres nicht moglich. Fir solche weiteren MaBnahmen
fehlt in 01/01' und im sonstigen Stand der Technik der

notige Hinweis.

Insgesamt ist die Kammer daher der Meinung, dass der
Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 nicht
nahegelegen hatte, Artikel 100 a) i.V.m. 56 EPU.

Die Kammer bemerkt, dass die Einspruchsabteilung den
damaligen Hilfsantrag 5, auf Basis dessen das Patent

aufrecht erhalten wurde, nur mit den Dokumenten 01/01'
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und 04 verglichen hat (vgl. Entscheidungsgriinde,

Punkt 13). Ausweislich des Protokolls vom 4. Marz 2020
(insbesondere Punkte 14-16) hat die Einsprechende auch
nicht auf der Beriucksichtigung weiterer Dokumente be-
standen. Die Kammer ist der Ansicht, das die Einspre-
chende damit im Ergebnis ihre einschlagigen Einwande
nicht aufrecht erhalten hat, Artikel 12 (6) VOBK 2020,
Satz 2. Demnach ist die Kammer gehalten, den entspre-
chenden Tatsachenvortrag nicht zuzulassen, es sei denn
"die Umstande der Beschwerde rechtfertig[t]en eine
Zulassung". Der Kammer sind solche Umstande nicht
ersichtlich, noch hat die Einsprechende Griinde geltend
gemacht, warum die auf Dokumente 02 und 03 gestitzten
Einwande (hinsichtlich 02 nur durch pauschalen Bezug
auf den auf 01/01' gestitzten Einwand, vgl. Punkt 7.3,
hinsichtlich 03 sogar erst mit der Beschwerdeerwi-
derung, Punkt 6.4) in der mindlichen Verhandlung im
Einspruchsverfahren nicht, dann aber in der Beschwerde
doch vorgetragen wurden. Zudem hat die Kammer in ihrer
vorlaufigen Meinung auf 02 gar nicht, und auf 03 nur
kursorisch verwiesen. Die Einsprechende hat das nicht
kommentiert. Die Kammer lasst daher den
Tatsachenvortrag, der die auf 02 und 03 gestiitzten
Einwande tragt, gemal Artikel 12(6) Satz 2 VOBK 2020
und Artikel 114 (2) EPU nicht zu.

Anpassung der Beschreibung

22.

Eine an den von der Einspruchsabteilung aufrechterhal-
tenen Anspruchssatz angepasste Beschreibung liegt vor
(vgl. die Entscheidung der Einspruchsabteilung,

Punkt 16.1). Es bleibt zu iUberprifen, ob angesichts der
nun leicht abweichenden unabhédngigen Anspriiche, die Be-

schreibung noch einmal anzupassen ist.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit
der Anordnung zurickverwiesen, das Patent auf der
Grundlage des Hilfsantrags 7 (wie mit der
Beschwerdebegriindung vorgelegt) und einer
gegebenenfalls anzupassenden Beschreibung aufrecht zu
erhalten.

3. Der Antrag der Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) auf

Kostenverteilung wird abgelehnt.
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