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Sachverhalt und Antrage

I. Der vorliegende Widerspruch gemall Regel 40.2 c) des
Vertrags uber die internationale Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Patentwesens (PCT) richtet sich gegen die
Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren an das
Europaische Patentamt In seiner Funktion als
Internationale Recherchenbehotrde.

1. Mit Schreiben vom 27. August 2008 hat das Europaische
Patentamt iIn seiner Funktion als Internationale
Recherchenbehtérde dem Anmelder der internationalen
Anmeldung PCT/EP2007/009892 mitgeteilt, dass die
internationale Anmeldung das Erfordernis der
Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfulle, da die
internationale Anmeldung sechs Erfindungen umfasse
(Regel 13.1, 13.2 und 13.3 PCT). Der Anmelder wurde
dabei aufgefordert, die Recherchengebuhr fur die funf
zusatzlichen Erfindungen zu entrichten (Artikel 17(3)a)
und Regel 40.1 PCT).

I11. Anspruch 1 lautet:

"Verfahren fir den Zugriff auf einen tragbaren
Speicherdatentrager mit einem Controller zur Verwaltung
eines standardisierten Speicherelementes und einem
Zusatzmodul, gekennzeichnet durch folgende

Schritte:

- Erstellen von Anwendungsdaten, die fur das Zusatzmodul
(40) bestimmt sind und einen Zugriff darauf beinhalten,

- Erzeugen einer Leitinformation, die einen Bezeichner
enthalt, der von dem Controller (32) erkannt werden kann,
- Zusammenfigen der Leitinformation und der

Anwendungsdaten zu einem Datenzug,
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- Einbetten des Datenzuges In mindestens einen
Datenblock gemaR einem Ubertragungsprotokoll, das fir
einen Zugriff auf das Speicherelement (34) vorgesehen
ist,

- Ubertragen des Datenblockes an den Speicherdatentrager
(30) 1n dem auf das Speicherelement (34) abgestimmten
Ubertragungsprotokoll,

- Bestimmen, ob ein auf dem tragbaren
Speicherdatentrager (30) eingegangener Datenblock eine
Leitinformation enthalt,

- Weiterleiten der in einem Datenblock enthaltenen
Anwendungsdaten an das Zusatzmodul (40), wenn der

Datenblock eine Leitinformation enthalt".

In dem obengenannten Schreiben wurden von der
Internationalen Recherchenbehtérde die folgenden (Gruppen

von Erfindungen) aufgezeigt:

1. Anspriche: 1-5, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 22-24, 26, 28—
39: Zugriffsverfahren mit mehreren Datenbldécken oder
anderen Merkmalen, die als allgemein bekannt angesehen

werden;

2. Anspriche: 6-8, 21; Zugriffsverfahren mit dynamischen

oder mehreren Bezeichnern;

3. Anspriche: 11, 27; Zugriffsverfahren mit Umschaltung

in sicheren Modus;

4. Anspruche: 12-14, 25; Zugriffsverfahren mit Antwort;

5. Anspruch: 17; Zugriffsverfahren mit von Anwendung

modifiziertem Treiber;
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6. Anspruch: 20; Zugriffsverfahren mit Schlussel.

In 1hrer Begriundung zur fehlenden Einheitlichkeit hat
die Internationale Recherchenbehérde auf das folgende

Dokument Bezug genommen:

D1: US 20057138303 A.

Die allgemeine ldee, die die verschiedenen Anspriche
verbinde, sei ein Verfahren gemall Anspruch 1. Dieses

Verfahren sei jedoch nicht neu gegenuber Dokument D1.

Das Dokument DI offenbare (die Verweise In Klammern
beziehen sich auf dieses Dokument):

Ein Verfahren fur den Zugriff auf einen tragbaren
Speicherdatentrager mit einem Controller zur Verwaltung
eines standardisierten Speicherelementes und einem
Zusatzmodul (Zusammenfassung), gekennzeichnet durch
folgende Schritte:

Erstellen von Anwendungsdaten, die fur das Zusatzmodul
bestimmt sind und einen Zugriff darauf beinhalten

(Par. 0044, Erstellen des Kontrollbefehls),

Erzeugen einer Leitinformation, die einen Bezeichner
enthalt, der von dem Controller erkannt werden kann
(Par. 0047, 0048; die Leitinformation besteht iIn der
spezifischen Adresse, die iIm Schreibbefehl verwendet
wird),

Zusammenfugen der Lertinformation und der
Anwendungsdaten zu einem Datenzug,

Einbetten des Datenzuges In mindestens einen Datenblock
gemalR einem Ubertragungsprotokoll, das fir einen Zugriff
auf das Speicherelement vorgesehen i1st (Par. 0044-0048;
es wird ein regularer Schreibbefehl verwendet, In dem

eine spezielle Adresse als Leitinformation und die
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weiteren, befehlsspezifischen Daten enthalten sind),
Ubertragen des Datenblockes an den Speicherdatentrager
in dem auf das Speicherelement abgestimmten
Ubertragungsprotokoll, Bestimmen, ob ein auf dem
tragbaren Speicherdatentrager eingegangener Datenblock
eine Leitinformation enthalt (Par. 0046-0047),
Weiterleiten der in einem Datenblock enthaltenen
Anwendungsdaten an das Zusatzmodul, wenn der Datenblock
eine Leitinformation enthalt (Par. 0048).

Es gebe keinen Zusammenhang zwischen den speziellen
technischen Merkmalen der verschiedenen Gruppen, sie
l6sen verschiedene Probleme. Somit liege weder
hinsichtlich der besonderen technischen Merkmale noch
hinsichtlich der geldsten Probleme zwischen den
genannten Gruppen von Ansprichen Einheitlichkeit der
Erfindung nach Regeln 13.1 und 13.2 PCT vor.

VI. Am 26. September 2008 wurden vom Anmelder unter
Widerspruch zwei zusatzliche Recherchengebihren fur die

Anspruchsgruppen 2 und 4 entrichtet.

Laut Anmelder geniuge die mit den Ansprichen 1 bis 10, 12
bis 16, 18, 19, 21 bis 26 und 28 bis 39 beanspruchte
Erfindung dem Erfordernis der Einheitlichkeit, wobei
insbesondere die in den Ansprichen 6 bis 8 und 21 sowie
12 bis 14 und 25 beanspruchten Weiterbildungen keine

eigenstandigen Erfindungen definieren.

Gegenstand der Anmeldung sei ein Verfahren fur den
Zugriff auf einen tragbaren Speicherdatentrager, der
(vgl. S. 8, 3. Abs.) etwa die Form einer MMC-Karte haben
kénne. Unter "Zugriff" werde sowohl das Schreiben von

Daten auf wie das Auslesen von Daten aus dem Datentréager
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verstanden (vgl. S. 12, 1. Abs.). Von einer MMC- (oder
ahnlichen) Karte unterscheide sich der anmeldungsgemalle
Datentrager dadurch, dass er neben dem Ublichen
Massenspeicher ein Zusatzmodul aufweise, das wie ein
Chipkarten-1C aufgebaut sei (vgl. S. 14, letzter Abs.)
und Uber dieselbe physikalische Schnittstelle wie der
Massenspeicher angesprochen werde. Gegenstand der
Anmeldung sei die Organisation der Zugriffe auf den
Massenspeicher einerseits und das Zusatzmodul
andererseits (S. 3, 3. Abs.). Die iIn der Anmeldung
beschriebene Lésung beruhe auf zwei einander erganzenden
wesentlichen Elementen, nédmlich zum einen auf der
Verwendung einer Leitinformation, um dem Controller auf
dem Datentrager eine Entscheidung dartber zu ermoglichen,
ob Ubertragene Daten fur den Massenspeicher oder das
Zusatzmodul bestimmt sind, und zum anderen auf der ggf.
vorgenommenen Einrichtung einer temporédren Adresse, um
Daten von dem Datentrager an das Terminal zurickzugeben.
Um einen vollstandigen Zugriff, d.h. Daten senden und
empfangen, vorzunehmen, seien beide Elemente notwendig;
die Einrichtung einer temporaren Adresse setze voraus,
dass zuvor eine Leitinformation verwendet wurde. Diese
grundlegende LOsungskonzeption werde u.a. aus den Fig. 3
bis 5 klar deutlich. Die Konzeption sei in den
Anspruchen 1 bis 10, 12 bis 16, 18, 19, 21 bis 26 und 28
bis 39 durchgehend beansprucht und in der Beschreibung
zusammenhd&ngend beschrieben. Die Behauptung des
Recherchenprifers, die Anspriuche betrafen mehrere
unabhéangige Erfindungen, sei unzutreffend.

Die Leirtinformation enthalte (vgl. Anspruch 1) einen
Bezeichner, der von einem Controller auf dem
Speicherdatentrager erkannt werden konne. Bestimmte

zwingende Vorgaben an die Beschaffenheit und den Aufbau
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der Leitinformation bestehen nicht. Die Leitinformation
konne vielmehr grundsatzlich (vgl. S. 18 ff.) dynamisch
oder statisch ausgestaltet sein, wobei die statische
Ausfuhrung streng genommen nur einen Spezialfall einer
dynamischen Ausgestaltung darstelle. Beide
Ausgestaltungen beruhen aber i1n jedem Fall auf derselben
erfinderischen Idee und nutzen denselben Mechanismus.
Ebenso bilde das Konzept der Verwendung mehrerer
Bezeichner eine Variante einer dynamischen
Leitinformation, die genauso auf der Grundidee der
Verwendung einer Leitinformation beruhe. Die Anspriche 6
bis 8 und 21 richten sich auf die Ausgestaltung des
Konzepts der Leitinformation. Auf keinen anderen
Gegenstand richten sich die Anspriche 1 bis 5, 9, 10, 15,
16, 18, 19, 22 bis 24, 26, 28 bis 39.

Da ein vollstandiger Zugriff stets sowohl eine
Datenubertragung von einem Terminal zu einem Datentréger
wie eine Datenubertragung von dem Datentrager an ein
Terminal beinhalte, sei im Hinblick auf den Datenflul3
die Beschreibung des Ruckibertragungsweges schon aus
logischen Grunden einheitlich zur Beschreibung der
Ubertragung des Hinweges vom Terminal zum Datentrager.
Entsprechend zeigen alle Fig. 3 bis 7 jeweils sowohl
eine Datenubertragung von einem Terminal zu einem
Datentrager wie In umgekehrter Richtung. Indem die
Anspriche 12 bis 14 auf Anspruch 1 und Anspruch 25 auf
Anspruch 22 ruckbezogen seien, beruhen die in diesen
Anspriichen beschriebenen Gegenstande im Ubrigen alle
auch auf dem Konzept der Verwendung einer
Leitinformation. Die Leitinformation und das Konzept der
temporaren Adresse seien zudem unter dem Gesichtspunkt
einer vollstandigen Beschreibung des

Anmeldungsgegenstandes unmittelbar miteinander verbunden
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und bilden einander erganzende Teile derselben
Erfindungsidee. Die Gegenstande der Anspriche 12 bis 14
und 25 betreffen mithin denselben Gegenstand wie die
Anspriuche 1 bis 5, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 22 bis 24, 26,
28 bis 39 und flugen diesen keine eigenstandige

erfinderische ldee hinzu.

Der Widerspruch des Anmelders wurde gemall Regel 40.2 c¢)
PCT von einem Uberprifungsgremium des Europaischen
Patentamts iIn seiner Funktion als Internationale

Recherchenbehdrde gepruft.

Der Einwand beziuglich Nichteinheitlichkeit wurde von

diesem Uberprifungsgremium aufrechterhalten.

Demzufolge wurde der Anmelder mit Schreiben vom

17. Februar 2009 aufgefordert, eine Widerspruchsgebuhr
fur die Prifung des Widerspruchs gemall Regel 40.2 c) bis
e) PCT zu entrichten, weil die Aufforderung zur Zahlung

zusatzlicher Recherchengebihren berechtigt war.

Der Anmelder hat die Widerspruchsgebiuhr am 10. Marz 2009
entrichtet. Es wurden keine weiteren Argumente

vorgebracht.

Entscheidungsgrinde

1.

C1223.D

Die internationale Anmeldung wurde am 15. November 2007
eingereicht. Daher ist die ab 1. April 2007 gultige PCT-

Fassung anzuwenden.

Nach dem Inkrafttreten des EPU 2000 sind die
Beschwerdekammern weiter zustandig fur Widerspriche
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betreffend davor eingereichte PCT-Anmeldungen (siehe
Beschluss des Prasidenten des EPA vom 24. Juni 2007,
Artikel 3 (Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, Seite
140), die Mitteilung des EPA vom 24. Juni 2007, Punkt 11
(Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, Seite 142) und
Entscheidung W 16708, Punkte 1.1 bis 1.5 der
Entscheidungsgrinde).

Die Widerspruchsgebuhr wurde fristgerecht entrichtet und
der Widerspruch enthalt eine Begrindung, warum die
internationale Anmeldung das Erfordernis der
Einheitlichkeit der Erfindung erfullt. Der Widerspruch
ist somit zulassig (Regel 40.2 (c¢) und (e) PCT).

2. Einheitlichkeit der Erfindung

2.1 Nach Regel 13.1 PCT darf eine internationale Anmeldung
sich nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von
Erfindungen beziehen, die so zusammenhangen, dass sie

eine einzige allgemeine erfinderische ldee verwirklichen.

Wird in einer Anmeldung eine Gruppe von Erfindungen
beansprucht, so ist das Erfordernis der Einheitlichkeit
der Erfindung nach Regel 13.1 PCT nur erfullt, wenn
zwischen diesen Erfindungen ein technischer Zusammenhang
besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder
entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum
Ausdruck kommt. Unter dem Begriff "besondere technische
Merkmale'"™ sind diejenigen technischen Merkmale zu
verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten
Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen
(Regel 13.2 PCT).
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Die Internationale Recherchenbehdérde hat in ihrer
Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Recherchengebihren
ausfuhrlich dargelegt, aus welchen Grinden der
Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu gegenuber Dokument
D1 ist (siehe oben, Punkt V).

Die Kammer stimmt dieser Beurteilung zu.

Der Anmelder hat sich zum Dokument D1 sowie zu der
fehlenden Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1

gegenidber D1 nicht geaulRert.

Laut obengenannter Aufforderung umfasst die erste Gruppe
die Anspriche: 1 bis 5, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 22 bis 24,
26 und 28 bis 39 und betrifft ein Zugriffsverfahren mit
mehreren Datenbldcken oder anderen Merkmalen, die als

allgemein bekannt angesehen werden.

Dokument D1 zeigt nicht, Anwendungsdaten in Teilblocke
aufzuteilen und in mehreren Datenziugen in mehrere
Datenbldocke zu Ubertragen. Die diesbezuglichen Merkmale
stellen folglich die obengenannten "besonderen
technischen Merkmale™ im Sinne der Regel 13.2 PCT fur
die erste Gruppe dar.

Die weiteren Gruppen zwei bis sechs weisen jeweils
andere ''besondere technische Merkmale™ auf, die einen
Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum
Stand der Technik gemdf} D1 bestimmen, wie dies In der
obengenannten Aufforderung im Einzelnen dargelegt ist.

So umfasst laut obengenannter Aufforderung die zweite
Gruppe die Anspriche 6 bis 8 und 21 und betrifft ein
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Zugriffsverfahren mit dynamischen oder mehreren

Bezeichnern.

Da Dokument D1 weder eine dynamische Erzeugung der
Bezeichner noch eine Erzeugung eines zusatzlichen
Bezeichners zeigt, um zusatzlich zu einem bereits
laufenden Datenaustausch einen separaten weiteren
Datenaustausch zwischen einem Terminal und einem
Speicherdatentrager zu eroffnen, stellen die in den
Ansprichen 6 bis 8 bzw. 21 enthaltenen, diese Art der
Erzeugung definierenden Merkmale, damit die 'besonderen
technischen Merkmale™ im Sinne der Regel 13.2 PCT flr

diese zweite Gruppe dar.

Es besteht zwischen diesen beiden Gruppen kein
technischer Zusammenhang, der iIn einem oder mehreren
gleichen oder entsprechenden besonderen technischen
Merkmalen zum Ausdruck kommt (Regel 13.2 PCT).

Das Argument des Anmelders, dass eine statische
AusfTihrung nur ein Spezialfall einer dynamischen
Ausgestaltung sei, ist nicht Uberzeugend. Dieses
Argument ist nicht nur unter technischen Gesichtspunkten
fragwirdig, da ublicherweise eine dynamische
Ausgestaltung als eilner statischen Ausgestaltung
entgegenstehend gesehen wird, sondern auch fur die Frage
der Einheitlichkeit unerheblich. Entscheidend ist, dass
die dynamische Erzeugung als die "besonderen technischen
Merkmale™ 1m Sinne der Regel 13.2 PCT der zweiten
Gruppen nicht in der ersten Gruppe erscheint, und
umgekehrt die Aufteilung und Ubertragung in Teilblocke
als die besonderen technischen Merkmale der ersten
Gruppe nicht in der zweite Gruppe vorhanden ist, so dass



2.6

2.7

C1223.D

- 11 - W 0006709

hier zweir verschiedene, nicht-einheitliche Erfindungen

vorliegen.

Die dritte Gruppe umfasst die Anspriche 11 und 17 und
betrifft ein Zugriffsverfahren mit Umschaltung In einen
sicheren Modus.

Die vierte Gruppe umfasst die Anspriche 12 bis 14 und 25
und betrifft ein Zugriffsverfahren mit Antwort. Dabei
wird insbesondere eine temporare Adresse in dem
Speicherdatentrager eingerichtet, In der eine Antwort

des Zusatzmoduls bereitgestellt wird.

Die funfte Gruppe umfasst den Anspruch 17 und betrifft
ein Zugriffsverfahren mit einem von der Anwendung
modifizierten Treiber. Dabeil wird In den Treiber ein
spezielles, von einer Anwendung bereitgestelltes
Treiberelement eingefigt, das iIn einen zu Ubertragenden

Datenblock eine Leitinformation einfugt.

SchlieB3lich wird die sechste Gruppe durch den Anspruch
20 gebildet und betrifft ein Zugriffsverfahren mit
Schliussel. Daber wird vom Zusatzmodul ein Schlussel
bereitgestellt, um in dem Speicherelement abgelegte

Daten zu ver- und/oder zu entschliusseln.

Da die obengenannten Merkmale der jeweiligen Gruppe dem
Dokument D1 zumindest nicht unmittelbar zu entnehmen
sind, handelt es sich hierbeir um "besondere technische
Merkmale'™ im Sinne der Regel 13.2 PCT der jeweiligen
Gruppe.

Es besteht zwischen keiner der obengenannten sechs

Gruppen ein technischer Zusammenhang, der in einem oder
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mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen
technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt (Regel 13.2
PCT).

Das Argument des Anmelders zu der vierten Gruppe, dass
die Beschreibung der Riuckibertragung schon aus logischen
Grinden einheitlich zur Hinubertragung sei, iIst nicht
Uberzeugend. Entscheidend fur die Frage der
Einheitlichkeit insbesondere zwischen der ersten und der
vierten Gruppe ist, dass die Ruckibertragung als die
besonderen technischen Merkmale der vierten Gruppe nicht
Iin der ersten Gruppe erscheint, und umgekehrt die
Aufteilung und Ubertragung in Teilblocke als die
besonderen technischen Merkmale der ersten Gruppe nicht
in der vierten Gruppe vorliegt, so dass hier zwei

verschiedene, nicht einheitliche Erfindungen vorliegen.

Folglich stimmt die Kammer der Beurteilung der
Internationalen Recherchenbehdrde zur Nicht-

Einheitlichkeit der Anmeldung zu.

Aufforderung gemdll Artikel 17(3) a) und Regel 40.1 PCT

Die Grunde, weshalb die Anmeldung fur nicht mit dem
Erfordernis der Einheitlichkeit im Einklang stehen
gehalten wurde, wurden dem Anmelder ordnungsgemafl in

ausreichend klarer und vollstandiger Weise mitgeteinlt.
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Entscheitdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Der Widerspruch wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

C. Eickhoff G. Eliasson
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