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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 058 165.7-53

hat der 7. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 9. Oktober 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Dipl.-Ing. Wickborn, der Richterin Hartlieb sowie der Richter Dipl.-Phys.
Dr. rer. nat Schwengelbeck und Dipl.-Ing. Altvater

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
05.11



Grinde

Die Patentanmeldung 10 2004 058 165.7-53 mit der Bezeichnung
,rragbarer Datentrager*

wurde am 2. Dezember 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemel-
det. Sie wurde mit Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse G 06 K des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 2. November 2007 mit der Begrindung zurtickge-
wiesen, dass der damals geltende Anspruch 1 nicht patentierbar sei, da dessen
Gegenstand gegeniber der im Prifungsverfahren ermittelten Druckschrift

D1  US 2003/0019942 Al
nicht neu sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Der Senat hat als weiteren Stand der Technik mit Zusatz zur Ladung vom
3. September 2013 unter anderem auf folgende Druckschrift hingewiesen

D4 US 6572015 B1.

Patentanspruch 1 lautet (Merkmalsgliederung seitens des Senats hinzugeflgt):

(M1) ,Tragbarer Datentrager mit

(M2)  einer elektronischen Schaltung (2) zum Speichern und/oder Verarbei-

ten von Daten und



(M3) einer kontaktlosen Schnittstelle (4), die einen Sender (7) zum Senden
von Daten und/oder einen Empfanger (8) zum Empfangen von Daten

aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

(M4)  zusatzlich zur kontaktlosen Schnittstelle (4) eine als Antenne, insbe-
sondere als Spule oder Dipol, ausgebildete Empfangseinrichtung (3)
zum Empfangen von Energie vorgesehen ist,

(M4.1) die separat von den Daten kontaktlos in einem magnetischen

Wechselfeld Gbertragen wird, und
(M5) die kontaktlose Schnittstelle (4) fir eine andere kontaktlose Ubertra-
gungstechniken ausgelegt ist als die Empfangseinrichtung (3)."
Wegen des Wortlauts der nebengeordneten Anspriche 6, 7 und 10 sowie der

Unteranspriiche 2 bis 5, 8, 9 und 11 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

In der mindlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihre Patentanmeldung mit An-

sprichen 1 bis 11 vom 14. Dezember 2007 weiterverfolgt.

Sie stellt den Antrag,
den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse G 06 K des Deut-
schen Patent- und Markenamtes vom 2. November 2007 aufzuhe-
ben und das Patent zu erteilen auf der Grundlage der folgenden

Unterlagen:

- Patentanspriche 1 bis 11 vom 14. Dezember 2007,



- Beschreibung Seiten 1 und 3 bis 10 vom 2. Dezember 2004, Sei-
ten 2 und 2a vom 14. Dezember 2007,

- 1 Blatt Zeichnungen (Fig. 1 und 2) vom 2. Dezember 2004.

DarlUber hinaus regt die Anmelderin die Rickzahlung der Beschwerdegebihr an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die frist- und formgerecht eingelegte und auch im Ubrigen zulassige Beschwerde
ist nicht begrindet, da sich der Gegenstand des Anspruchs 1 als nicht patentfahig

erweist.

1. Die vorliegende Anmeldung betrifft einen tragbaren Datentrager, ein Endge-
rat, ein System mit wenigstens einem tragbaren Datentrager und wenigstens
einem Endgerat sowie ein Verfahren zum Betreiben eines tragbaren Daten-

tragers (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, erster Abs.).

Die Patentanmeldung geht als Stand der Technik davon aus, dass bei einer
Transaktion mit einer Chipkarte, die — unter Berlcksichtigung der fir die
Handhabung der Chipkarte bendtigten Zeit — sehr schnell abgewickelt wer-
den soll, Chipkarten eingesetzt werden kénnen, die kontaktlos mit einem
Endgerat kommunizieren. Die Kommunikation werde beispielsweise Uber
magnetische Wechselfelder abgewickelt, die vom Endgerét erzeugt wurden.
In vielen Fallen, in denen die Chipkarte nicht Gber eine eigene Energiequelle
verflige, beziehe sie ihre fur den Betrieb benétigte Energie aus den fir die
Kommunikation erzeugten Wechselfeldern. Weiterhin sei bekannt, ein Mo-

bilfunktelefon oder einen Personal Digital Assistant (PDA) mit einer Infrarot-



schnittstelle zur kontaktlosen Datenubertragung auszustatten und diese zum
Bezahlen kleiner Geldbetrage zu verwenden. Mochte man eine Chipkarte mit
einer solchen IrDA-Schnittstelle ausstatten, misse diese uber eine Energie-
versorgung beispielsweise in Form von Batterien verfiigen. Derzeit verflg-
bare Batteriekapazitaten reichten allerdings nicht aus, eine Chipkarte mit ei-
ner IrDA-Schnittstelle langer als wenige Wochen sende- und empfangsbereit
zu halten (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, letzter Abs. bis S. 2a, erster
Abs.).

Als Aufgabe ist in der geltenden Beschreibung (Seite 2a vom
14. Dezember 2007) angegeben, einen Einsatz von Infrarotschnittstellen oder
sonstigen kontaktlosen Schnittstellen auch bei Bauformen von tragbaren
Datentragern zu ermdglichen, bei denen sich eine ausreichend dimensionierte
Energiequelle schwerlich oder gar nicht unterbringen lasst. Hierin ist auch die

objektive technische Problemstellung zu sehen.

Gelost werden soll die Aufgabe mit den Merkmalen des auf einen tragbaren
Datentrager gerichteten Anspruchs 1, den Merkmalen des auf ein Endgerat
mit einer kontaktlosen Schnittstelle gerichteten Anspruchs 6, den Merkmalen
des auf ein System mit wenigstens einem tragbaren Datentrager gerichteten
Anspruchs 7 sowie einem Verfahren nach Anspruch 10. Der Datentrager soll
dabei zuséatzlich zur kontaktlosen Schnittstelle zum Senden und/oder Emp-
fangen von Daten eine Empfangseinrichtung zum Empfangen von Energie
aufweisen, wobei die kontaktlose Schnittstelle zum Senden bzw. Empfangen
von Daten fiir eine andere Ubertragungstechnik als die Schnittstelle zur Ener-

gielbertragung ausgelegt ist.

Der tragbare Datentrager nach Anspruch 1 ist bereits aus Druckschrift D4

bekannt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit nicht neu. Die Zulassig-



keit des Anspruchs 1 kann daher dahinstehen (vgl. BGH, GRUR 1991, 120,
121 li. Sp. Abs. 3 — Elastische Bandage).

Druckschrift D4 beschreibt einen tragbaren Datentrager (smart card 70; vgl.
Fig. 7B mit Beschreibung, Sp. 13, Z. 6-15 / Merkmal M1). Dieser weist eine
elektronischen Schaltung zum Speichern und Verarbeiten von Daten auf (vgl.
u.a. RAM 26 und CPU 20, Fig. 7B; Sp. 6, Z. 56 — Sp. 7, Z. 5 / Merkmal M2)
sowie eine kontaktlose Schnittstelle (optical transceiver 68B) auf, die einen
Sender zum Senden von Daten und einen Empfanger zum Empfangen von
Daten aufweist (Fig. 7B und zugehdrige Beschreibung in Sp. 13, Zn. 7-9 /
Merkmal M3).

Der Datentrager sieht zusatzlich zur kontaktlosen Schnittstelle (optical trans-
ceiver 68B) eine als Antenne (antenna 16) ausgebildete Empfangseinrich-
tung zum Empfangen von Energie vor (vgl. Fig. 7B und Sp. 13, Zn. 11-15/
Merkmal M4). Hierzu wird die Energie separat von den Daten kontaktlos in
einem magnetischen Wechselfeld Ubertragen (,[...] for transmitting elec-
tromagnetic energy and coupling the energy by way of magnetic induction®,
vgl. Sp. 12, Z. 63 — Sp. 13, Z. 2 / Merkmal M4.1).

Damit ist die kontaktlose Schnittstelle (optische Schnittstelle gemar Merkmal
M3: optical transceiver 68B) fiir eine andere kontaktlose Ubertragungstechni-
ken ausgelegt als die Empfangseinrichtung (Empfangseinrichtung fir mag-
netisches Wechselfeld gemald Merkmal M4: antenna 16, Fig. 7B / Merkmal
M5).

Somit weist der aus Druckschrift D4 bekannte tragbare Datentrager alle

Merkmale des Gegenstands des geltenden Anspruchs 1 auf.



Mit dem nicht patentfahigen Anspruch 1 sind auch jeweils die weiteren An-
spriche 2 bis 11 nicht schutzfahig (vgl. BGH GRUR 2007, 862, Abs. IIl 3 aa

— Informationstibermittiungsverfahren I1).

Nachdem der geltende Anspruchssatz nicht patentfahig ist, war die Be-

schwerde zuriickzuweisen.

Die von der Anmelderin angeregte Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr
kommt nicht in Betracht, weil alleine eine sachliche Fehlbeurteilung der Pri-
fungsstelle eine Rickzahlung der Beschwerdegebihr nicht rechtfertigen
kann (8 80 Abs. 3 PatG).

Eine Rickzahlung der Beschwerdegebuhr ist anzuordnen, wenn dies der Bil-
ligkeit entspricht (vgl. z.B. Schulte, PatG, 9. Aufl.,, 8§ 80 Rdn. 111f., § 73
Rdn. 135 f.). Dies ist dann der Fall, wenn die Beschwerde bei sachgeméal3er
Behandlung durch das Patentamt vermeidbar gewesen wére, wobei alle Um-

stande des Falls zu beriicksichtigen sind.

Zwar liegt eine sachliche Fehlbeurteilung des beanspruchten Gegenstandes
durch die Prifungsstelle vor. Es kommen jedoch keine besonderen Um-
stande hinzu, welche eine solche Billigkeitsentscheidung im vorliegenden
Einzelfall gebieten wirden (vgl. Schulte, a.a.O., 8 73 Rdn. 137).

Die von der Prufungsstelle genannten Entgegenhaltungen sind zwar im Hin-
blick auf den sehr allgemein gefassten ursprtinglichen Anspruch 1 relevant,
unterscheiden sich aber deutlich von der auch im urspringlichen Anspruchs-
satz bereits erkennbaren Losung der objektiv zu Grunde liegenden Problem-

stellung.



Die Beurteilung des Naheliegens einer Sendeeinrichtung zur kontaktlosen
Ubertragung von Energie gemaR dem ursprunglichen Anspruch 8 durch die
Prifungsstelle ist dabei nicht zutreffend, da allein das Verwenden einer So-
larzelle im zitierten Stand der Technik keinen Hinweis auf die Verwendung
einer kunstlichen Lichtquelle als ,Sender gibt. Dies gilt in gleicher Weise fur
die Schnittstellen mit unterschiedlichen kontaktlosen Ubertragungstechniken
gemal Anspruch 1, die das Vorhandensein eines jeweiligen Senders impli-
zieren. Damit tragt die Begrindung im Beschluss nicht. Die unzutreffende
Beurteilung der Neuheit allein ist kein Billigkeitsgrund fur eine Ruckzahlung
der Beschwerdegebihr. Anhaltspunkte dafir, dass zusatzlich besondere
Umstande vorliegen wie eine vollig unverstandliche, nicht nachvollziehbare
oder vollig unvertretbare Begriindung, sind nicht erkennbar.

Nach dem Verstandnis der Prifungsstelle war die Entscheidung vielmehr
schlussig, da sie auch zu den von der Anmelderin in Anspruch 1 aufgenom-
menen Merkmalen bereits im Erstbescheid Stellung genommen hatte. Es
liegt daher im Beschluss der Prifungsstelle keine Verletzung des rechtlichen
Gehors vor, zumal eine Anhoérung weder angeregt noch beantragt wurde.
Damit ist weder wegen einer unvertretbaren sachlichen Fehlbeurteilung noch
wegen eines schwerwiegenden Verfahrensfehlers die Rickzahlung der Be-

schwerdegeblhr angezeigt.

Wickborn Hartlieb Dr. Schwengelbeck Altvater
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