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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 196 24 817.5-55

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 9. Juli 2012 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Kopacek sowie die Richter Dipl.-Ing. Musiol
und Dipl.-Ing. Albertshofer



beschlossen:

Der Beschluss der Prifungsstelle des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts fur Klasse H 04 Q vom 18. April 2008 wird aufgehoben und
die Sache zur weiteren Behandlung - auf der Grundlage des im Ter-
min Ubergebenen Anspruchs 1 - an das Deutsche Patent- und Mar-

kenamt zurtickverwiesen.

Grinde

Die am 21. Juni 1996 eingereichte Patentanmeldung nimmt die US-amerikanische
Prioritat 08/495101 vom 27. Juni 1995 in Anspruch und betrifft einen ausrichtbaren

Sendeempfanger zum Erlernen veranderlicher Kodierungen.

Die Anmeldung ist vom Deutschen Patent- und Markenamt - Prifungsstelle fur
Klasse H 04 Q - durch Beschluss vom 18. April 2008 zuriickgewiesen worden. Die
Prufungsstelle begrindete ihren Beschluss damit, dass die Lehre des Patentan-

spruchs 1 nicht ausfuhrbar sei.

Die am 6. Juni 2008 eingelegte Beschwerde richtet sich gegen die Zuriickweisung
der Anmeldung. Die Beschwerdefihrerin hat ihre Anmeldung in der mundlichen
Verhandlung vom 9. Juli 2012 zuletzt ausschliel3lich mit einem ge&nderten Patent-

anspruch 1 verteidigt, der wie folgt lautet (Merkmalsgliederung hinzugefiigt):



Patentanspruch 1:

1.2

1.3

Ausrichtbarer Sendeempfanger (43)

zum Empfangen eines Aktivierungssignals welches eine
veranderliche Kodierung umfasst und

zum Erlernen von Charakteristiken aus dem Aktivierungs-
signal,

um nachfolgend ein Signal auszusenden, welches die glei-
chen Charakteristiken aufweist, um eine Vorrichtung fernzu-

bedienen,

wobei der ausrichtbare Sendeempfanger folgendes aufweist:

3.1

3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.24

- einen Empfanger zum Empfang eines Aktivierungssignals
von einem Fernsender,

- eine Steuerung (57), die an den Empfanger gekoppelt ist,
und

die in einem Lern- und in einem Betriebszustand betreibbar
ist,

wobei die Steuerung im Lernmodus

das Aktivierungssignal empfangt,

das Auftreten einer variablen Kodierung erkennt,

einen vorgespeicherten kryptographischen Algorithmus
identifiziert, der zu dem kryptographischen Algorithmus in
Beziehung steht, der vom Fernsender verwendet wird, um
die veranderliche Kodierung zu generieren, und

Daten speichert, die den kryptographischen Algorithmus
und die letzte Ubertragene Kodierung des Aktivierungssig-

nals identifizieren,



3.3

wobei im Betriebszustand von der Steuerung (57) unter
Verwendung des identifizierten kryptographischen Algorith-
mus und der Daten, welche die letzte ausgesandte Kodie-
rung darstellen, Ausgangsdaten generiert werden, welche
eine nachste sequentielle Kodierung der variablen Kodie-
rung darstellen, und

einen an die Steuerung (57) angeschlossenen Signalgene-
rator (73), der zum Empfang der Ausgangsdaten von der
Steuerung (57) und zum Aussenden eines modulierten Sig-
nals ausgelegt ist, welches zu dem empfangenen Aktivie-
rungssignal gehort und welches eine variable Kodierung
umfaldt, die von einem Empféanger der Fernvorrichtung zu
deren Betéatigung erkennbar ist, wobei

der Sendeempfanger ferner Anzeigemittel aufweist, um ei-
nem Anwender anzuzeigen, einen Re-Synchronisationsvor-
gang durchzufihren, der zum Re-Synchronisieren des aus-
richtbaren Sendeempféangers mit einem zweiten Empfanger
verwendet wird, der zu einer fernbedienbaren Vorrichtung
gehort, wobei

der Sendeempfanger ferner folgendes umfal3t:

- Eingabemittel, die an die Steuerung angeschlossen sind,
um einen kryptographischen Schlissel zu empfangen, der
dem entspricht, der von dem zweiten Empfanger verwendet
wird, der zu einer fernbedienbaren Vorrichtung gehoért, zur
Verwendung durch die Steuerung, wenn der identifizierte
vorgespeicherte kryptographische Algorithmus ausgefuhrt

wird, um die veranderliche Kodierung zu erzeugen.



Die Beschwerdefuhrerin beantragt,

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse H 04 Q des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 18. April 2008 aufzuheben
und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender Unter-

lagen zu erteilen:

Patentanspriche und Beschreibung

Patentanspruch 1, tberreicht in der mundlichen Verhandlung am
9. Juli 2012, noch anzupassende Unteranspriche und noch anzu-

passende Beschreibung.

Zeichnungen

Figuren 1 bis 13 vom Anmeldetag 21. Juni 1996.

Sie vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des verteidigten Patentanspru-
ches 1 sowohl durch den im Prifungsverfahren wie durch den vom Senat mit Hin-
weis vom 31. Mai 2012 eingefuihrten Stand der Technik weder neuheitsschadlich

vorweggenommen noch nahegelegt sei.

1. Die Beschwerde ist zulassig. Sie fuhrt zur Aufhebung des angefochtenen Be-
schlusses und zur Zurlckverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt
gemal 8§ 79 Abs. 3 Satz 1 PatG.



2. Die Anmeldung betrifft einen ausrichtbaren Sendeempféanger, der auf ein Akti-
vierungssignal programmiert werden kann, welches verwendet wird, um eine Vor-
richtung zu aktivieren, welche veranderliche Aktivierungssignale erwartet (z. B. ei-
nen Garagentoroffner) und damit einen "lernfahigen" Sender/Empfanger um die

zeitvariablen Signale z. B. eines Funkschlissels zu emulieren.

Die Anmeldung geht davon aus, dass fir die Offnungsmechanismen von Gara-
gentoren zunehmend Funksende-Empfangersysteme eingesetzt werden. Dabei
sei jeder Empfanger auf die Frequenz des zugehdrigen Senders abgestimmt und
"hort" auf eine vorgegebene Kodierung, die im Sender wie Empfanger hinterlegt ist
(vgl. urspringliche Unterlagen, S. 1, 2. Abs). Die hierbei verwendeten tragbaren
Sender seien jedoch nachteilbehaftet, da sie verlorengehen kénnten und ihre Auf-

bewahrung im Fahrzeug unschon und unsicher sei (vgl. ebenda).

Es gebe bereits Losungen fur die Aufbewahrung der herkdmmlichen mobilen Sen-
der im Fahrzeug (z. B. an der Sichtblende oder dem Ruckspiegel). Wolle man hin-
gegen einen mit dem Fahrzeug fest verbundenen Sender nutzen, so bedeute dies,
dass mit einem neuen Fahrzeug auch ein neuer Sender und ggfls. ein neuer Gara-
gentorempfanger anzuschaffen ware (vgl. urspringliche Unterlagen, S. 1, letzter
Absatz und S. 2, 1. Absatz).

Von dieser Problemstellung ausgehend, stellt sich die Anmeldung die Aufgabe, ei-
nen ausrichtbaren Sendeempfanger bereitzustellen, welcher dauerhaft in einem
Fahrzeug untergebracht werden und durch die Batterie des Fahrzeugs mit Energie
versorgt werden kann (vgl. urspriungliche Unterlagen, S. 2, letzter Absatz). Dieser
ausrichtbare Sendeempfanger soll fahig sein, die Frequenz, das Modulationssche-
ma und die Datenkodierung eines bestehenden tragbaren Fernsteuerungs-HF-
Senders (z. B. Funkschlissel) zu erlernen, der mit einer bestehenden Empfangs-

einheit (z. B. Garagendffner) zusammenwirkt (vgl. ebenda).



Die Anmeldung geht weiter davon aus, dass aufgrund des Auftretens von "Kodier-
raubern” die Verwendung eines (immer gleichen) Codes unsicher sei und daher
zunehmend auf (zeitlich) variable Kodierungsmuster zuriickgegriffen werde (vgl.
ursprungliche Unterlagen, S. 3, letzter Absatz). Verschiedene Algorithmen und
Verfahren zur Generierung solcher (zeitlich) variabler Kodierungsmuster seien aus

dem Stand der Technik bekannt (vgl. urspringliche Unterlagen, S. 4, 2. Absatz).

Die Verwendung dieser variablen Kodierungen erschwere jedoch die Aufgabe,
"lernfahige” Sendeempfanger zu schaffen, da diese auch die variablen Kodie-
rungsmuster erkennen, emulieren und aussenden kdnnen mussten (vgl. urspring-
liche Unterlagen, S. 7, 1. Absatz). Gelost sieht die Anmelderin dieses Problem

durch den Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1.

3. Der bezuglich der Frage der Patentfahigkeit bzw. der Ausfuhrbarkeit zu beriick-
sichtigende Fachmann ist ein universitar ausgebildeter Diplom-Ingenieur der
Hochfrequenztechnik. Er verfligt tber Erfahrungen auf dem Gebiet der Kodie-

rungs- und Verschliusselungstechnik.

Dieser Fachmann versteht die Begriffe des Patentanspruchs in Ansehung der ge-

samten Anmeldeunterlagen wie folgt:

Ein Sendeempféanger ist ein Bauteil, dass sowohl Signale empfangen als auch

Signale senden (ausstrahlen) kann.

Ausrichtbar ist ein Sendeempfanger, wenn ihm ein nachfolgend auszusendendes

Signal antrainiert werden kann, er also einstellbar bzw. programmierbar ist.



Ein Fernsender bzw. gleichbedeutend ein Fernsteuersender ist eine Vorrichtung

zum Aussenden eines modulierten und kodierten Funksignals zu einem separaten

Empfanger, der mittels dieses Funksignals - eben des Aktivierungssignals - akti-

viert wird (z. B. zum Offnen eines Garagentores; vgl. urspriingliche Unterlagen,

Seite 1, zweiter Absatz und Seite 6, zweiter Absatz).

Unter den Charakteristika eines Signals versteht die Anmeldung Eigenschaften,

die dieses Signal unterscheidbar von anderen Signalen machen (z. B. Frequenz,

Anzahl der Bits, Pulsbreite; vgl. urspringliche Unterlagen, Seite 38, erster Absatz).

Eine veranderliche Kodierung bzw. gleichbedeutend eine variable Kodierung

kennzeichnet gemaf der Anmeldung insbesondere eine zeitveranderliche Kodie-
rung d. h., dass aufeinander folgend ausgesandte Codes inhaltlich voneinander
abweichen. Ausdricklich genannt werden in der Anmeldung die Auspréagungen als
Rollkodierung bzw. als Echtzeitkodierung (vgl. urspringliche Unterlagen, Seite 3,

letzter Absatz bis Seite 4, zweiter Absatz).

Um solche veranderliche Kodierungen zu realisieren, greift die Anmeldung auf

kryptographische Algorithmen zurtick, die die Bildungsanweisungen (Kodierungs-

vorschriften) fur die Generierung der Kodefolgen liefern (vgl. ebenda).

Soweit das Merkmal 3.2.3 des Patentanspruchs 1 verlangt, dass die Steuerung
"einen vorgespeicherten kryptographischen Algorithmus identifiziert, der zu dem
kryptographischen Algorithmus in Beziehung steht, der vom Fernsender verwen-
det wird, um die veranderliche Kodierung zu generieren" so erkennt der Fach-
mann, dass derjenige Algorithmus identifiziert werden soll, welcher zur Bildung

des empfangenen Aktivierungssignals herangezogen wurde.

4. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruches 1 geht in zulassiger Weise
auf die urspringlich eingereichten Unterlagen (eingereicht beim Deutschen Pa-

tent- und Markenamt am 21. Juni 1996) zuruck.



Mit dem geltenden Patentanspruch 1 wird nunmehr ein Sendeempfanger bean-
sprucht, wie er aus den Patentansprtichen 1, 6 und 7 der urspruinglichen Unterla-
gen hervorgeht. Dass die ursprtinglich eingereichten Patentanspriiche 6 und 7 je-
weils ausschlieBlich auf den Patentanspruch 1 riickbezogen waren, ist im vorlie-
genden Zusammenhang unschédlich, da der Fachmann der ursprtinglichen Be-
schreibung unmittelbar entnimmt, dass die sich aus den ursprunglichen Patentan-
spruchen 6 und 7 ergebenden Merkmale vorteilhaft gemeinsam angewandt wer-
den kdnnen (vgl. urspriingliche Unterlagen: S. 12, 3. Abs; S. 28, letzter Absatz und
S. 29, 1. Abs).

5. Aus den im Verfahren befindlichen Druckschriften sind einzelne Merkmale des

verteidigten Patentanspruches 1 bekannt.

So erlautert die Druckschrift "J. Gordon: Designing Codes for Vehicle Remote Se-
curity Systems; Police Scientific Development Branch; Home Office Science and
Technology Group*“ (im folgenden in Ubereinstimmung mit der Bezeichnung in der
Akte D2 genannt), wie kodierte Systeme emuliert werden kdnnen, um unbefugt

uber sie verfugen zu kdnnen (vgl. Seite 3, Abschnitt 2.1):

Unter Verwendung spezieller Hard- und Software werden

» Messungen der "Original-Fernbedienungs-Nachrichten" unter-
nommen

» diese analysiert und hierauf

» gefalschte Nachrichten konstruiert und verschickt, welche vom

Fernsteuerungsempfanger als gultig akzeptiert werden.

Die D2 erlautert weiter, dass feste (zeitlich invariable) und zeitlich variable Codes,
bei letzteren insbesondere Rollcodes verwendet werden kdénnen (vgl. Seite 5, Ab-
schnitt 2.6). Feste (zeitlich invariable) Codes sind hierbei einfach durch Aufneh-

men des "legalen" Codes und Wiederabspielen derselben zu "knacken" (vgl. Sei-



te 6, Abschnitt 2.7), bei zeitlich variablen Codes ist diese einfache Methode nicht
anwendbar (vgl. Seite 6, Abschnitt 2.8). Allerdings verweist die D2 darauf, dass
auch bei Einsatz von Rollcodes diese mit entsprechender Software emuliert wer-

den kénnen (vgl. Seite 15, sechster bis achter Absatz).

Die Druckschrift WO 94/02920 Al (im folgenden D3 genannt) beschaftigt sich mit
einer "lernfahigen" Fernbedienung, die in der Lage ist, eine "originale" Fernbedie-
nung zu emulieren und hierzu die von der "originalen" Fernbedienung im Rahmen
eines "teach-in" ausgesendeten Daten analysiert und folgend die eigenen Para-
meter so lange andert, bis die Parameter der "originalen" Fernbedienung gefun-
den sind (vgl. abstract). Die D3 geht hierbei davon aus, dass bekannt ist, in wel-
chen Frequenzbandern "Ubliche Fernsender" senden und in welchen Frequenz-
bandern somit nach einem Aktivierungssignal gesucht werden muss (vgl. S. 5,
Z. 26 - 36). Die D3 mag damit einen, in den Grundziigen dem beanspruchten Sen-
deempfanger strukturell vergleichbaren, Sendeempfanger zeigen, geht jedoch
grundsatzlich von der Verwendung invarianter (fixer) Kodierungen aus (vgl. dort
S. 10, letzter Absatz und S. 11, 1. Abs), verschweigt sich zu Fragen der (Re-)Syn-
chronisation und enthalt keinen Hinweis auf die Eingabemdglichkeit eines kryptho-

graphischen Schlissels.

Die Druckschrift US 4 484 025 (im folgenden D4 genannt) beschéftigt sich mit ei-
nem System fir das Ver- und Entschliisseln von Daten, welche tber einen Uber-
tragungskanal Ubertragen werden (vgl. abstract). Hierbei geht die Druckschrift D4
davon aus, dass die Verschlisselung (und dementsprechend die Entschliisselung)
nach einem bestimmten Algorithmus erfolgen kann, was den Nachteil mit sich
bringt, dass nur Systeme, die denselben Algorithmus verwenden kompatibel sind
(vgl. Sp. 1, Z. 20 - 27). Sie stellt sich die Aufgabe, ein System bereitzustellen, das
eines einheitlichen Algorithmusses nicht bedarf, vielmehr verschiedene Algorith-
men verwenden kann und so schon verfigbare Systeme weiter genutzt werden
kénnen (vgl. Sp. 1, Z. 38 - 43). Die Losung sieht die Druckschrift D4 in program-

mierbaren Ver- und Entschlisselungsvorrichtungen, welche den jeweils zu ver-



wendenden Algorithmus einer Speichervorrichtung entnehmen, welche eine Viel-
zahl von Algorithmen enthalten kann (vgl. Sp. 1, Z. 46 - 68; Sp. 2, Z. 58 - 62). Ge-
malfd der D4 koénnen diese Algorithmen aktuell eingespeist werden oder "vorpro-
grammiert” sein (vgl. Sp. 2, Z. 58 - Sp. 3, Z. 3 sowie Sp. 3, Z. 49 - 55). Die D4 geht
dabei davon aus, dass die zu verwendenden Algorithmen offentlich bekannt sind
(val. Sp. 3, Z. 62 - 65), wie dies auch die vorliegende Anmeldung tut (vgl. ur-
sprungliche Unterlagen, S. 28, 2. Abs.). Auch die Druckschrift D4 verschweigt sich

zu Fragen der (Re-)Synchronisation.

Die Druckschrift US 4 847 614 (im folgenden D5 genannt) beschreibt die Verwen-
dung eines variablen Kodes im Rahmen der Fernsteuerung einer Fahrzeugverrie-
gelung durch Funkschlissel und Empfanger (vgl. Sp. 1, Z. 8 - 19). Die Druck-
schrift D5 setzt hierbei einen initialen kryptographischen Schliissel und einen Algo-
rithmus zur Erzeugung der Kodefolge ein (vgl. Sp. 2, Z. 20 - 37 sowie Sp. 4, Z. 10
- 13 und Sp. 10, Z. 46 - 50). Der kryptographische Schlissel kann fernibertragen
und im Empfanger abgespeichert werden (vgl. Sp. 8, Z. 50 - 66). Die Druck-
schrift D5 lehrt weiter, dass ein empfangenes Codewort als valides Codewort des
eigenen Systems identifiziert werden kann, ohne es entschliisseln zu missen, in-
dem die Charakteristika des Codewortes (genannt sind: die Anzahl der bits, Pau-
senzeiten, Auftreten bestimmter Systembits) analysiert werden (vgl. Sp. 6, Z. 12 -
21). Die Druckschrift D5 verweist explizit darauf, dass gemal ihrer Lehre eine
strikte Synchronitat zwischen Sender und Empfanger nicht notwendig ist (vgl.
Sp. 2, Z. 45 - 48).

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften tragen nichts zusatzliches
bei und haben in der mindlichen Verhandlung keine Rolle gespielt.



6. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist gegenuber den vorgenannten
Druckschriften neu und beruht auch auf einer erfinderischen Téatigkeit.

6.1 Keiner der Druckschriften kénnen alle Merkmale des geltenden Patentan-

spruchs 1 entnommen werden.

6.2 Ausgehend von der Druckschrift D3 mag sich dem Fachmann in der Praxis die
Aufgabe von selbst gestellt haben, die mit dieser Druckschrift gelehrte Vorrichtung
derart weiterzubilden, dass sie auch zeitvariable Kodes verarbeiten kann und so
der Nutzer auch Fernsteuersender, die sich dieser Kodierungsart bedienen, emu-
lieren kann. Dass derartige variable Kodierungen zum Prioritatszeitpunkt zum pra-
senten Fachwissen des einschlagigen Fachmanns gezahlt werden mussen, belegt

hierbei die Druckschrift D2 (vgl. die obigen Ausfuhrungen zur Druckschrift D2).

Der Fachmann mag zur Lésung dieser Aufgabe dem Stand der Technik in Form
der Druckschrift D4 zudem die Anregung entnommen haben, in programmierbaren
Ver- und Entschlisselungsvorrichtungen eine Speichervorrichtung vorzusehen,
welche eine Vielzahl von (bekannten) Algorithmen enthalten kann (vgl. obige Aus-
fuhrungen zur Druckschrift D4). Doch selbst wenn der Fachmann zur Nutzbarma-
chung auch zeitvariabler Kodierungen in einer Vorrichtung gemafR der Druck-
schrift D3 die bekannten Algorithmen der in Frage kommenden "Original"-Sender
in dem anspruchsgeméafRen Sendeempfanger hinterlegt héatte und bei Eintreffen ei-
nes derart kodierten Aktivierungssignals anhand dessen Charakteristika (Fre-
quenz, Bitbreite, Bitanzahl,...) den zu seiner Erzeugung herangezogenen (an sich
bekannten) Algorithmus somit identifiziert und fur die Generierung eines Emula-
tionssignals herangezogen hétte, ware der Fachmann noch nicht bei dem bean-
spruchten Gegenstand angelangt gewesen. Denn weder die Anregung, ein Anzei-
gemittel vorzusehen, um einem Anwender anzuzeigen, einen Re-Synchronisa-
tionsvorgang durchzufiihren, noch der Hinweis auf ein Eingabemittel, um einen
kryptographischen Schlissel eingeben zu kénnen, sind den genannten Druck-

schriften entnehmbar. Derartige MalRnahmen gehdren auch nicht zum selbstver-



standlichen Handeln des zustandigen Fachmanns und wirden somit von ihm nicht

realisiert.

Damit gilt der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegeniber dem im Verfahren
befindlichen Stand der Technik nicht nur als neu, sondern beruht auch auf einer
erfinderischen Tatigkeit.

6.3 Die gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstandes des verteidigten Patentan-
spruches 1 ist zweifelsfrei gegeben. Die Erfindung ist auch in der Anmeldung - un-
ter Berucksichtigung des oben unter 3. dargelegten fachmannischen Verstandnis-
ses - so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfuihren

kann.

6.4 Damit kann der Senat die fehlende Patentfahigkeit des Gegenstandes des ver-

teidigten Patentanspruches 1 nicht feststellen.

7. Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden und ein

Patent zu erteilen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat im Verfahren nach 8§ 44 PatG bislang
nur das urspringliche bzw. in Erwiderung auf den Prifungsbescheid geanderte
Patentbegehren geprift und augenscheinlich auch die Recherche darauf be-
grenzt. Durch die im Beschwerdeverfahren vorgenommene Anderung des Patent-
anspruches enthalt dieser nunmehr jedoch Merkmale, die bei der Prifung bislang
sichtlich unbericksichtigt geblieben sind. Dies gilt in besonderem Malfle fir die
nunmehr im geltenden Patentanspruch 1 enthaltenen Merkmale 5, 6 und 6.1.



Nachdem nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein einer Patenterteilung ent-
gegenstehender Stand der Technik existiert und eine sachgerechte Entscheidung
nur aufgrund einer vollstandigen Recherche des relevanten Standes der Technik
ergehen kann, wofir in erster Linie die Prifungsstellen des Deutschen Patent- und
Markenamts berufen sind, war die Sache zur weiteren Prifung und Entscheidung
an das Deutsche Patent- und Markenamt zuriickzuverweisen (8 79 Abs. 3 Satz 1
PatG).

Der Prufungsstelle obliegt bei der erneuten Prufung ebenso die Entscheidung dar-
Uber, ob die Anmeldung die sonstigen Erfordernisse des Patentgesetzes erfillt,
insbesondere wird sie darauf hinzuwirken haben, dass die Beschreibung sich in
den Grenzen des mit den urspringlich eingereichten Unterlagen Offenbarten be-

wegt.

Dr. Mayer Kopacek Musiol Albertshofer
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