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S. C. Perryman

Ent schei dung der Prifungsabteilung des
Eur opai schen Patentants, die am

26. Juni
der di e européi sche Pat ent anmel dung
Nr. 93 117 117.7 aufgrund des Artikels
97 (1) EPU zuriickgew esen worden ist.

van den Berg

1998 zur Post gegeben wurde und nit
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Sachverhalt und Antréage
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Di e vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die
Ent schei dung der Prifungsabteilung, die Patentannel dung
Nr. 93 117 117.7 zuruckzuwei sen.

Di e Prifungsabteilung vertrat die Auffassung, dal} die
Erfi ndung gemal3d Anspruch 1 wi e urspriunglich eingereicht
i mHi nblick auf die Dokunente

D1: DE- A-3 529 882 und

D2: WO A- 91/ 18169

ni cht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Auch di e weiteren unabhangi gen Anspriche 5 und 7
(eingereicht am 8. April 1997) wurden als nicht
gewdhr bar erachtet.

Pat ent anspruch 1 betraf ein "Verfahren zur Ei ngabe von
Kenndaten in den M kroprozessor eines mt einem Sender
ausgestatteten Kraftfahrzeugschl tssel s", Anspruch 5 eine
"Vorrichtung zur Eingabe von Kenndaten" und Anspruch 7
ei nen "Schl GUssel "

I n der Beschwer debegrindung rigte di e Beschwerdef Ghrerin
di e Abl ehnung i hres Antrags auf personliche Ricksprache
mt der Priufungsstelle. Mt H nweis auf die Prifungs-
richtlinien CGVI 6.1a sah sie darin einen Verfahrens-
mangel , der di e Zuruckverwei sung an di e Prifungs-
abtei |l ung und di e Rickzahl ung der Beschwer degebihr
rechtfertige. Auch in der Sache sei die Entscheidung zu
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beanst anden, da sich weder D1 noch D2 mt dem Probl em
der Verwechsl ung von Schl tissel und Schl o3 bzw. mt dem
unbefugten Bet &ti gen des Senders bef aliten.

Al's Hi I fsantrag wrde ein neuer Patentanspruch 1
ei ngerei cht.

In einer ersten Mtteilung der Kanmer vertrat der
Berichterstatter die vorl aufige Ansicht, dal kein

Ver f ahr ensmangel vorliege. Ei nwinde wurden gegen die

Pat ent anspriche 1, 5 und 7 des Hauptantrages sow e gegen
Pat ent anspruch 1 des Hil fsantrages erhoben.

Am 15. Juli 1999 reichte di e Beschwerdef Ghrerin neue
Pat ent anspriche 1 bis 6 ein. Anspruch 1 |autete:

"Verfahren zur Zuordnung eines mt einem Sender fir die
draht | ose Ubertragung verschl iissel ter Funktionsbefehl e
ausgestatteten Kraftfahrzeugschl issels zu ei nem

Enpf &nger einer Steuereinrichtung fiar die Zentral -
verriegel ung und Di ebst ahl si cherung ei nes Kraftfahr-
zeuges, bei wel chem am Ende des Herstellungsprozesses
des Kraftfahrzeuges von ei nem Kenndat ener zeuger nach

ei nem besti mten Al gorithnus unter Einschaltung eines
Pseudo- Zuf al | sgenerators erstmalig individuelle, fir den
Sendebetri eb des Kraftfahrzeugschl issel s not wendi ge
Kenndat en generiert und zuerst in ein den Kraftfahr-
zeugschl tssel auf nehnendes Kenndat enpr ogr anm er ger at

ei ngespei st und anschliefRend von di esem zur

I ndi vi dual i si erung des Kraftfahrzeugschl issel s an di esen
wei t er gegeben werden und danach die fiur den Enpfanger
bestimten Teile der im Schl issel gespeicherten
Kenndat en an den Enpfanger drahtl os Ubertragen werden".
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Unabhéngi ger Pat entanspruch 5 betraf eine Vorrichtung
zur Zuordnung ei nes Kraftfahrzeugschl issels zu ei nem
Enpf &nger .

In einer zweiten Mtteilung der Kammer wurden Ei nwande
gegen Pat entanspruch 5 erhoben.

Dar auf hi n verzi chtete di e Beschwerdef Uhrerin auf die

Anspriche 5 und 6.

Di e noch gultigen Antrage der Beschwerdef Ghrerin sind:

- Erteilung eines Patents auf G undl age der
Pat ent anspriche 1 bis 4, eingereicht mt Schriftsatz
vom 15. Juli 1999,

- Rickzahl ung der Beschwer degebihr aufgrund ei nes
Ver f ahr ensmangel s,

- Anber aunmung ei ner nundl i chen Verhandl ung fir den
Fall, dall sich di e Beschwerdekanmer der Meinung der
Beschwer def ihrerin zur Schut zf ahi gkeit der
Pat ent annel dung ni cht anschl i eBen kann.

Ent schei dungsgr Giinde

0375.D

Di e Erfindung

Die Erfindung betrifft Tdrschl 6sser an Kraftfahrzeugen.
Zur Fer nbedi enung von Schl 6ssern werden Schl tisse
benutzt, in die ein Sender zur drahtlosen Ubertragung
von verschl issel ten Funkti onsbefehl en ei ngebaut ist. I'm
Kraftfahrzeug i st ein entsprechender Enpfanger
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angeordnet. Bei der Herstellung eines Kraftfahrzeuges
muf3 si chergestellt werden, dall Schl issel und Schl o3

ni cht nur mechani sch zusamenpassen sondern auch

di esel ben Ausgangsdaten enthalten. Dies kann erreicht
wer den, indem der Enpfénger durch den Sender des
zugehorigen Schl issels individualisiert wird. D eser
Vorgang ist allerdings nicht unproblematisch. Erstens
kann es passieren, dald die i mSchl tssel gespeicherten
Kenndat en "auf dem Ferti gungsweg versehentlich auf den
Enpf &nger ei nes Schl osses Ubertragen werden, das
mechani sch nicht zu dem Schl Gissel pal3t", und zweitens
besteht die Gefahr, dall di e Kenndaten "wahrend des

Her st el | ungsprozesses unbefugt gesendet, ausgel esen und
spater m RBbr&uchlich benutzt werden" (s. Spalte 2,
Zeilen 15 bis 28 der veréffentlichen Annel dung). Auf gabe
der Erfindung ist es, diese beiden Nachteile zu
ver imei den.

Ander ungen des Patentanspruchs 1

Der geltende Patentanspruch 1 betrifft ein Verfahren zur
Zuordnung ei nes Kraftfahrzeugschl issels zu ei nem

Enpf &nger. I m Vergl eich zu dem urspringlichen

Pat ent anspruch 1, wel cher der angefochtenen Entschei dung
zugrunde | ag und auf ein Verfahren zur Ei ngabe von
Kenndaten in den M kroprozessor eines Kraftfahrzeug-

schl Gissel s gerichtet war, ist der neue Patentanspruch

er hebli ch gedndert worden. Er enthalt jetzt zeitliche
Bezi ehungen zu dem Herstel | ungsprozess ei nes
Kraftfahrzeuges. Es wird i nshesondere angegeben, dal3 die
Ubertragung von Kenndaten an den Kraftfahrzeugschl isse
und weiter an den Enpféanger "am Ende des Herstell ungs-
prozesses des Kraftfahrzeuges” erstnmalig stattfindet.
CGenmald der Beschreibung (Spalte 2, Zeilen 39 bis 48)
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bew rkt di eses neu ei ngefigte Merkmal, dal3 "eine
Verwechsl ung von Schl tissel und Schl o3 sowi e ein
unbefugtes Beté&tigen des Senders zur Ermttlung der
Kenndat en prakti sch ausgeschl ossen ist". Mt anderen
Wrten tréagt es mal3geblich zur LOésung der zwei Problene
bei, die in der Beschrei bung erwdhnt sind (vgl. Punkt 1
oben) .

Ent gegen der Auffassung der BeschwerdefUhrerin enthielt
der urspringlich eingereichte Patentanspruch 1 somt

ni cht eine (voll standi ge) Lésung der angegebenen

t echni schen Probl ene. Di e Pridfungsabteil ung hat
zutreffend ausgefihrt (s. die Entscheidung, Seite 3),
dalR di e Auf gabe der urspringlich beanspruchten Erfindung
imLichte der in der Beschrei bung genannten Schrift D1
"di e Erzeugung und Weitergabe /von/ Kenndaten an einen
Kraftfahrzeugschl issel” sei. Diese relativ allgeneine
Formul i erung machte es nicht notwendi g, Herstellungs-
prozesse von Kraftfahrzeugen in Betracht zu ziehen.

Fol gerichtig betrifft die Schrift D2, die nach

Auf fassung der Prufungsabteil ung gegen die Erfindung
her angezogen werden kdnne, nicht einnmal einen Schl Usse
far ein Kraftfahrzeug.

Da sich sowohl die objektive Aufgabe als auch die

er fi ndungsgenmalRe Losung entschei dend ver andert haben,
kann die erfinderische Tatigkeit des neuen Patent-
anspruchs 1 nicht mt der gl eichen Begrindung verneint
werden wi e di e des Patentanspruchs 1, Uber den in der
angef ocht enen Ent schei dung ent schi eden wurde. Deshal b
und zur Wahrung der Mbdglichkeit von zwei |nstanzen, wrd
i n Austubung des Ermessens nach Artikel 111 (1) EPU die
vor | i egende Annel dung an die Erstinstanz zur weiteren
Priaf ung zuridckverw esen. Fur di ese Vorgehenswei se
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spricht zudem der Unstand, dald das urspringlich nicht
beanspruchte Verfahren zur Zuordnung von Schl issel und
Enpf &nger nogli cherwei se nicht recherchiert worden ist.

Rickzahl ung der Beschwer degebihr

Di e Beschwerdef dhrerin bemangelt, dalR i hrem Antrag auf
Ricksprache mt der Priufungsabteilung nicht entsprochen
wur de. Deshal b sei die Rickzahlung der Beschwer degebuhr
anzuor dnen.

Nach st andi ger Rechtsprechung der Beschwer dekamrern

- siehe z. B. T 0300/89 (Abl. EPA 1991, 480),

Punkt 9.3 - stellt jedoch der Verzicht einer

Pr Gf ungsabt ei | ung auf ei ne persoénliche Ricksprache

kei nen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne der

Regel 67 EPU dar, der eine Rickzahl ung der Beschwer de-
gebuhr rechtfertigen wirde. D e Entschei dung Uber
Ricksprachen (zum Unterschied von mindl i chen

Ver handl ungen) |iegt imErnessen der Priufungsabteil ung.
Di e von der Beschwerdef Uhrerin genannte Stelle der

Priaf ungsrichtlinien steht zu di eser Auffassung nicht im
W der spruch.

Dem Antrag auf Rickzahl ung der Beschwerdegebihr kann
deshal b nicht stattgegeben werden.

Der Hilfsantrag auf mindliche Verhandl ung vor der Kamrer
Da die Kammer in der Sache kei ne Entschei dung gegen die

Beschwerdef ihrerin trifft, ist die Anberaunung ei ner
mindl i chen Ver handl ung ni cht notwendi g.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wird entschi eden:

1. Di e angef ochtene Entschei dung w rd auf gehoben.

2. Di e Angel egenheit wird an die erste Instanz zur weiteren
Praf ung zurtckverw esen.

3. Der Antrag auf Rickzahl ung der Beschwerdegebihr wrd
zur ickgew esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

M Ki ehl P. K J. van den Berg
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