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betreffend das européische Patent 0 696 010
(= DE 695 04 259)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 24. Juni 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Meinhardt sowie der Richter Dipl.-Ing. Bertl, Dipl.-Ing. Prasch,
Dipl.-Ing. Schuster und der Richterin Hibner

fur Recht erkannt

I. Das europaische Patent 0 696 010 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklart.

II. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

[ll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Nichtigkeitsbeklagte ist eingetragene Inhaberin des am 7. Juli 1995 unter Inan-
spruchnahme der Prioritaten zweier franzdsischer Anmeldungen vom 13. Juli 1994
(FR 94 08 722) und vom 20. Februar 1995 (FR 95 01 913) angemeldeten, mit Wir-
kung auch fir die Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents
0 696 010 (Streitpatent). Das Schutzrecht, dessen Erteilung am 26. August 1998
in der Verfahrenssprache Franzoésisch verdffentlicht wurde und das beim Deut-
schen Patent- und Markenamt unter der Nummer 695 04 259 gefihrt wird, um-
fasst 15 Anspriche und betrifft eine "tragbare Schnittstelle fiir eine elektronische
Chipkarte”. In der erteilten Fassung hat Anspruch 1 folgenden Wortlaut (ohne Be-

richtigung etwaiger Druckfehler):



«1. Interfaceportableentre au moins une carte a puce électroni-
que (26, 52, 54, 75, 76, 130) munie de plages de contact
électriques (33, 66, 88, 98, 132, 135) et un lecteur de carte,
I'interface étant enfichable dans le lecteur de carte et com-

prenant:

- un module ayant une longueur, une largeur et une épais-
seur, le module étant destiné a étre logé dans le lecteur
de carte et comportant a une extrémité de la longueur du
module des moyens enfichable (16) de liaison électrique
avec ledit lecteur de carte,

- un embout comportant une fente (24, 48, 50, 122) pour

I'introduction de ladite carte a puce et;

- un logement (28, 56, 58, 82, 84, 123) de forme sensible-
ment plane, destiné a recevoir au moins partiellement la-
dite carte a puce et traversant au moins en partie ledit
embout & partir de ladite fente, ledit logement comportant
des moyens de guidage et de positionnement (34, 36,
60, 102, 104, 125, 128) de ladite carte a puce ainsi que
des moyens de connexions électriques (32, 68, 70, 86,
96, 133, 136) avec lesdites plages de contact électrique

de la carte a puce, caractérisé en ce que:

- le module (10, 80, 120) est de forme sensiblement paral-
lelipédique rectangle conforme a la norme PCMCIA et
possede une largeur correspondant sensiblement a la

largeur de ladite carte a puce et ;

- I'embout (18, 46, 78, 121) est solidaire de I'autre extrémi-
té longitudinale du module (10, 80, 120) et opposé aux



moyens enfichables de liaison électrique, I'embout étant

de largeur supérieure a la largeur du module.»

Im Einspruchsverfahren vor dem Européaischen Patentamt hat Anspruch 1 des
Streitpatents mit Beschluss vom 12. Januar 2001 folgende - dem dritten Hilfsan-
trag der Patentinhaberin entsprechende - Fassung erhalten (Hervorhebung der
Anderungen durch den Senat):

«1. Interface portable entre au moins une carte a puce électro-
nique (26, 52, 54, 75, 76, 130) munie de plages de contact
électriques (33, 66, 88, 98, 132, 135) et un lecteur de carte,
I'interface étant enfichable dans le lecteur de carte et com-

prenant:

- un module ayant une longueur, une largeur et une épais-
seur, le module étant destiné a étre logé dans le lecteur
de carte et comportant a une extrémité de la longueur du
module des moyens enfichables (16) de liaison électri-
gue avec ledit lecteur de carte,

- un embout comportant une fente (24, 48, 50, 122) pour
I'introduction de ladite carte a puce, et

- un logement (28, 56, 58, 82, 84, 123) de forme sensible-
ment plane, destiné a recevoir au moins partiellement la-
dite carte a puce et traversant au moins en partie ledit
embout a partir de ladite fente, ledit logement comportant
des moyens de guidage et de positionnement (34, 36,
60, 102, 104, 125, 128) de ladite carte a puce ainsi que
des moyens de connexions électriques (32, 68, 70, 86,
96, 133, 136) avec lesdites plages de contact électrique
de la carte a puce,

- le module (10, 80, 120) étant de forme sensiblement pa-

rallélépipédique rectangle conforme a la norme PCMCIA



et possédent une largeur correspondant sensiblement a
la largeur de ladite carte a puce,

- I'embout (18, 46, 78, 121) étant solidaire de I'autre extré-
mité longitudinale du module (10, 80, 120) et opposé aux
moyens enfichables de liaison électrique, 'embout étant
de largeur supérieure a la largeur du module,

- I’épaisseur de 'embout étant la méme que celle du

module.«

Wegen des - im Einspruchsverfahren unverandert gebliebenen - Wortlauts der auf
Anspruch 1 unmittelbar oder mittelbar riickbezogenen Anspriche 2 bis 15 in fran-

zosischer Fassung wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

In deutscher Sprache lautet der geanderte Anspruch 1 des Streitpatents nach der
B2-Schrift wie folgt:

"1. Tragbare Schnittstelle zwischen wenigstens einer Karte mit
elektronischem Chip (26, 52, 54, 75, 76, 130), die mit elek-
trischen Kontaktbereichen (33, 66, 88, 98, 132, 135) verse-
hen ist, und einem Kartenleser, wobei die Schnittstelle in

den Kartenleser einsteckbar ist und enthalt:

- ein Modul mit einer Lange, einer Breite und einer Dicke,
wobei das Modul dazu vorgesehen ist, im Kartenleser
aufgenommen zu werden, und an einem Ende einsteck-
bare Mittel (16) zur elektrischen Verbindung mit dem
Kartenleser aufweist,

- ein Ansatzstuck, das einen Schlitz (24, 48, 50, 122) zum
Einfuhren der Chipkarte enthalt;

- einen Aufnahmesitz (28, 56, 58, 82, 84, 123) mit im we-
sentlichen ebener Form, der dazu vorgesehen ist, die

Chipkarte wenigstens teilweise aufzunehmen, und, be-



ginnend bei dem Schlitz, wenigstens zum Teil durch das
Ansatzstuck verlauft, wobei der Aufnahmesitz Fiuhrungs-
und Positionierungsmittel (34, 36, 60, 102, 104, 125,
128) fur die Chipkarte sowie elektrische Anschluf3mittel
(32, 68, 70, 86, 96, 133, 136) fur die elektrischen Kon-
taktbereiche der Chipkarte enthalt, wobei

- das Modul (10, 80, 120) eine im wesentlichen parallelepi-
pedische Rechteckform gemafl der Norm PCMCIA hat
und eine Breite besitzt, die im wesentlichen der Breite
der Chipkarte entspricht;

- das Ansatzstick (18, 46, 78, 121) am anderen longitudi-
nalen Ende des Moduls (10, 80, 120) gegentber den ein-
steckbaren elektrischen Verbindungsmitteln befestigt ist,
wobei das Ansatzstlck eine Breite besitzt, die grof3er als
die Breite des Moduls ist;

- die Ansatzstiickdicke diegleiche ist wie die des Moduls."

Die Anspriuche 2 bis 15 haben nach der B2-Fassung des Streitpatents folgenden
Wortlaut:

"2. Schnittstelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daRR die Fuhrungs- und Positionierungsmittel durch die
seitlichen Rander (34, 60, 62, 102) sowie die oberen
Innenflachen (17, 59a, 59b, 101, 125) und unteren
Innenflachen (19, 61a, 61b, 103, 128) des Aufnahmesitzes
gebildet sind.

3. Schnittstelle nach einem der vorangehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet, dafR die Positionierungsmittel
aulRerdem den Boden (36, 64, 104) des Aufnahmesitzes

umfassen.



Schnittstelle nach einem der vorangehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet, dal’3 die elektrischen Anschlul3-
mittel mehrere Kontakteinrichtungen (32, 68, 70, 86, 96,
133, 136) enthalten, die sich gegentber den Kontaktberei-
chen der Chipkarte befinden und mit diesen in Kontakt

sind, wenn diese im Aufnahmesitz positioniert ist.

Schnittstelle nach einem der vorangehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dal3 der Aufnahmesitz (28, 56,
58) vollstandig innerhalb des Ansatzstlicks enthalten sind,
wobei sich die elektrischen Anschlul3mittel (32, 68, 70)

dann im Ansatzstlck befinden.

Schnittstelle nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dal3 der Aufnahmesitz (84) durch das An-
satzstuck (78) verlauft und in das Modul verlangert ist, wo-
bei sich die elektrischen Anschlu3mittel (96) dann im Mo-

dul befinden.

Schnittstelle nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dal3 sie mehrere Ubereinander angeordnete Aufnahmesit-
ze (56, 58) enthalt, wovon jeder eine Karte mit elektroni-

schem Chip aufnehmen kann.

Schnittstelle nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
daRR die Aufnahmesitze langs im wesentlichen paralleler

Ebenen orientiert sind.

Schnittstelle nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dal3 die Aufnahmesitze langs sich schneidender Ebenen

orientiert sind.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Schnittstelle nach den Anspriichen 5 und 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dal3 sie mehrere Aufnahmesitze (82, 84)

enthalt, wovon jeder in bezug auf den anderen versetzt ist.

Schnittstelle nach einem der Anspriche 1-6, dadurch ge-
kennzeichnet, dal} sie einen einzigen Aufnahmesitz (123)
enthalt, der einen Schlitz (122) besitzt, der mehrere Karten

mit elektronischem Chip aufnehmen kann.

Schnittstelle nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,
dal} der Aufnahmesitz (123) in Langsrichtung der Schnitt-
stelle schmaler (124) wird, damit die in den Aufnahmesitz
eingeschobenen Chipkarten relativ zueinander versetzt

sind.

Schnittstelle nach einem der vorangehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dal3 sie auRerdem eine integrier-
te Schaltung (38) enthélt, die sich in dem Modul befindet
und die elektrischen Anschluf3mittel mit den einsteckbaren
Mitteln fur die elektrische Verbindung mit dem Kartenleser

verbindet.

Schnittstelle nach einem der vorangehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dal3 die Rander (20, 22) des An-
satzsticks (18), die mit dem Modul in Kontakt sind, einen
Anschlag bilden, der dazu vorgesehen ist, mit dem Karten-
leser in Kontakt zu gelangen, wenn die Schnittstelle im
Kartenleser positioniert wird.

Schnittstelle nach einem der vorangehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dal3 das Modul und das Ansatz-
stuck einteilig ausgebildet sind.”



Die Klagerin macht die Nichtigkeitsgriinde der unzuldssigen Erweiterung, der feh-

lenden Ausfihrbarkeit wegen unzureichender Offenbarung sowie der mangelnden

Patentfahigkeit geltend. Fir den letztgenannten Grund beruft sie sich auf folgende

Druckschriften

- D3
- D4
- D&
- Dée:
- D7
- D8:
- D9
- D1o0:
- DI11:

- D1lla:

- D 11b:

- D12:

- D13

- D14

- D15

- D1e:

EP0385022A1

EP 0564 105 A2

WO 90/04239 A 1

FR 2698 469 A 1

EP0552078A1

EP 0605204 A2

FR 2696 863 A1

US 5 296 692

FR2687238A1

US 5 198 645

Zeitschrift “Card-Wave”, Ausgabe Oktober 1992,
S.46 - 48

wie D 11 mit handschriftichen Anmerkungen
Ubersetzung von D 11

DE 43 10 517 A 1, angemeldet am 31. Méarz 1993,
offengelegt am 6. Oktober 1994

Artikel "Ein Standard setzt sich durch" aus Zeitschrift
DOS 11/1993, S. 102, 103

Artikel ,Kleine Karten, grof3e Zukunft* aus der Zeitschrift
.PCMCIA", Ausgabe vom 27. September 1993, S. 37,
39

,PCMCIA RECOMMENDED EXTENSIONS" Release
1.0, Release Record, November 1992

JP 3-14192 A

und meint, der Gegenstand der vermeintlichen Erfindung sei durch die Entgegen-

haltung D 12 neuheitsschadlich getroffen. Zumindest sei er dem Fachmann durch
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die Zusammenschau der D 11 mit D 15 nahegelegt gewesen. Da auch die Merk-
male der Unteransprtche nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhten, kdnnten auch
sie die Patentfahigkeit nicht begrinden.

Die Klagerin beantragt daher,

das europaische Patent 0 696 010 mit Wirkung fur das Hoheits-

gebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,;

hilfsweise verteidigt sie die Unteranspriiche 6 bis 15 als selbstandig erfinderisch.

Sie tritt den Ausfiihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und hélt das
Streitpatent in vollem Umfang fiir rechtsbestéandig. Zumindest mit den Merkmalen
der Unteranspriiche 6 bis 15 sei der Gegenstand der Erfindung jeweils nicht nur
neu, sondern beruhe auch auf erfinderischer Tatigkeit.

Wegen des Sach- und Streitstands im Ubrigen wird auf die eingereichten Schrift-

satze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage, mit der die Nichtigkeitsgriinde der unzuldssigen Erweiterung
nach Art. 138 Abs. 1 lit. ¢; 123 Abs. 2 EPU iVm Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG,
der fehlenden Ausfiihrbarkeit gemaR Art. 138 Abs. 1 lit. b; Art. 83 EPU iVm Art. |l
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG sowie mangelnder Patentfahigkeit (Art 138 Abs 1 lit a;
Art 52, 54, 56 EPU iVm Art Il § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatUG) geltend gemacht werden,
fuhrt zur Nichtigerklarung des Streitpatents.
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1. Das Streitpatent betrifft eine tragbare Schnittstelle, die eine Verbindung zwi-
schen einer oder mehreren Karten mit elektronischem Chip einerseits und einem
(an sich fur Computer-Speichermedien konzipierten) Kartenlesegeréat andererseits
sicherstellt. Die erfindungsgemaélfe Schnittstelle besitzt ein Gehduse von im we-
sentlichen rechteckiger Form und endet in einem Anschlussverbinder, der in den

Kartenleser einsteckbar ist.

Nach der Beschreibung (Sp 1 Z 11 - 46 der T2-Schrift, S 2 Abs 0002, 0003 der T3-
Schrift) weisen Chipkarten herkdmmlich ein genormtes Format von etwa 85 mm
x 54 mm bei einer Kartendicke von ca. 1 mm auf. Zunehmend wurden auch fur
Computer anstelle von Disketten Speicherkarten verwendet, die zwar dasselbe
Format wie Chipkarten hatten, jedoch mit gleichmafiig ca. 3,3 mm (Typ 1), 3,3 mm
an den Randern bei 5 mm im Mittelteil (Typ 2) bzw. gleichmafig 10 mm (Typ 3)
deutlich dicker seien. Diese Abmessungen der Speicherkarten entsprachen der
sog. PCMCIA-Norm (Personal-Computer- Memory-Card-International-Association-
Norm), nach welcher auch die daflr geeigneten Kartenlesegerate ausgelegt seien.
Angesichts der weiten Verbreitung, die derartige PCMCIA-Karten und -Leser zwi-
schenzeitlich gefunden héatten, habe es sich als nutzlich erwiesen, PCMCIA-Leser
zu entwickeln, die nicht nur Speicherkarten, sondern - trotz geringerer Dicke -
auch Chipkarten lesen kdnnten (S 2 Abs 0005).

Derartige Kartenleser seien aus der franzdsischen Patentanmeldung
FR 2 687 238 und aus dem Patent US 5 198 645 bekannt. Sie enthielten eine
Platte, die eine Anpassung an die unterschiedliche Dicke von PCMCIA-Karte und
Chipkarte ermdgliche, sowie flr jeden der beiden Kartentypen eine eigene elektri-
sche Verbindung (S. 2, Abs. 0006). Die Anmeldung EP 0 552 078 schlage ein
System vor, das die Verwendung einer Chipkarte zusammen mit einer dinneren
PCMCIA-Karte vorsehe, welche mit einem zuséatzlichen Verbinder mit Kontakten
ausgerustet sei. Als nachteilig hieran habe sich indes erwiesen, dass die Positio-
nierung der Chipkarte haufig nicht mit hinreichender Prazision moglich sei, was
Bedienungsfehler zur Folge haben konne. Uberdies wiesen die dinneren
PCMCIA-Karten auch eine reduzierte Speicherkapazitat auf. Schlief3lich erlaube
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dieses System nur das Lesen einer einzigen Chipkarte und nicht mehrerer gleich-
zeitig, wie fur bestimmte Anwendungen erforderlich (S. 2 Abs. 0007). Demgegen-
uber beschreibe das Patent US 5 296 692 einen Adapter, der in einen Leser ein-
gesetzt werden koénne. Diese Vorrichtung weise einen Aufnahmeraum auf, der
eine Karte des PCMCIA-Typs und eine Chipkarte aufnehmen kénne, wobei beide
Ubereinander angeordnet seien. Dies erfordere jedoch einen Einfuhrschlitz von
grol3erer Breite als diejenige herkdbmmlicher Kartenleser; dementsprechend kdénne
der Adapter mangels standardisierter Abmessungen nicht direkt mit einem
PCMCIA-Leser verwendet werden (S. 2, 3 Abs. 0008).

2. Vor diesem Hintergrund gibt es die Streitpatentschrift als Aufgabe der Erfindung
an (Sp.2Z.59-Sp. 3Z.3=S. 3 Abs. 0009), eine tragbare Schnittstelle zwischen
einer oder mehreren Chipkarten und einem Kartenleser des PCMCIA-Typs zur

Verfiigung zu stellen, welche die Nachteile bekannter Systeme vermeidet.

3. Zur Lésung dieses Problems schlagt das Streitpatent mit seinem Anspruch 1 ei-
ne Schnittstelle vor, die (mit Gliederung ahnlich jener von der Klagerin) folgende

Merkmale aufweist:

1. Tragbare Schnittstelle zwischen wenigstens einer Karte mit
elektronischem Chip (26, 52, 54, 75, 76, 130), die mit elekt-
rischen Kontaktbereichen (33, 66, 88, 98, 132, 135) verse-
hen ist, und einem Kartenleser,
wobei

2. die Schnittstelle in den Kartenleser einsteckbar ist und ent-
halt:

2.1. ein Modul
2.1.1. mit einer Lange, einer Breite und einer Dicke,
2.1.2. wobei das Modul dazu vorgesehen ist, im

Kartenleser aufgenommen zu werden, und
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2.1.3. an einem Ende einsteckbare Mittel (16) zur
elektrischen Verbindung mit dem Kartenleser
aufweist,

2.2. ein Ansatzstick, das einen Schlitz (24, 48, 50, 122)
zum Einfuhren der Chipkarte enthalt;
2.3. einen Aufnahmesitz (28, 56, 58, 82, 84, 123)

2.3.1. mitim wesentlichen ebener Form,

2.3.2. der dazu vorgesehen ist, die Chipkarte we-
nigstens teilweise aufzunehmen, und,

2.3.3. beginnend bei dem Schlitz, wenigstens zum
Teil durch das Ansatzstuck verlauft,

2.3.4. wobei der Aufnahmesitz Fihrungs- und Posi-
tionierungsmittel (34, 36, 60, 102, 104, 125,
128) fur die Chipkarte sowie

2.3.5. elektrische Anschluf3mittel (32, 68, 70, 86,
96, 133, 136) fur die elektrischen Kontaktbe-
reiche der Chipkarte enthalt,

wobei

3. das Modul (10, 80, 120)

3.1. eine im wesentlichen parallelepipedische Rechteck-
form geman der Norm PCMCIA hat und

3.2. eine Breite besitzt, die im wesentlichen der Breite der
Chipkarte entspricht;

4. das Ansatzstlck (18, 46, 78, 121)

4.1. am anderen longitudinalen Ende des Moduls (10, 80,
120) gegenuber den einsteckbaren elektrischen Ver-
bindungsmitteln befestigt ist,

4.2. wobei das Ansatzstiick eine Breite besitzt, die grol3er
als die Breite des Moduls ist;

5. die Ansatzstickdicke die gleiche ist wie die des Moduls.
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Die ursprungliche Offenbarung zu Merkmal 5 laf3t sich entgegen der Ansicht der
Klagerin den urspringlichen Anmeldungsunterlagen - Figuren 1b und 5b bis 5d
sowie S.7, Z.16-18 und S. 15, Z. 28-30 - (Al-Schrift Sp. 5, Z. 6-8 und Sp. 10,
Z. 18-20) entnehmen. Die letztgenannte Textstelle sagt aus, dal3 auch Ausfih-
rungsformen der in Fig. 1 dargestellten tragbaren Schnittstelle realisierbar sind,
bei denen die Dicke des Ansatzstiickes gréf3er ist als jene des Moduls. Dies setzt
voraus, dafd es auch Realisierungen mit gleichbleibender Dicke gibt. Da hier nicht
bezuglich unterschiedlicher Modulbereiche differenziert wird, ist von konstanter

Dicke fur das ganze Modul auszugehen.

4. Das Streitpatent nimmt, wie einleitend bereits erwahnt, die FR-Prioritaten

A) 94 08722 vom 13. Juli 1994 und
B) 95 01913 vom 20. Februar 1995

in Anspruch. Fir Anspriiche mit mindestens einem Merkmal, das nur durch Prio-B
urspringlich offenbart ist, ist somit als Prio-Datum der 20. Februar 1995 zu beach-
ten (BGH in Mitt. 2004, 69 "Elektronische Funktionseinheit" und in Mitt. 2001, 550
"Luftverteiler") und demzufolge ist D12 fur diesen Fall vorveroffentlichter Stand der
Technik.

Die Merkmale des geltenden Hauptanspruchs werden voll durch die Prio-A getra-
gen. Die zur Offenbarung von Merkmal 5 (gleiche Dicke von Ansatzstick 18 und
Modul 10) genannte Textstelle in der Streitpatentschrift (Sp. 4, Z. 50-52) ist mit
gleichem Wortlaut auch in Prio-A enthalten (S. 7, Z. 10-12). Prio-B bringt als Uber-
schul? die Ausgestaltungen entsprechend den Fig. 5a bis 5d, dh tragbare Schnitt-
stellen mit einem Aufnahmesitz fur mehrere Karten mit Chip. Somit wird fir An-
spruche, die Merkmale der erteilten Anspriiche 11 und/oder 12 des Streitpatents

enthalten, der Zeitrang durch Prio-B bestimmt.
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5. Der Streitpunkt der mangelnden Ausfuhrbarkeit der Erfindung kann unerortert
bleiben, da hinsichtlich des Streitpatentes die Nichtigkeitsgrinde der mangelnden
Patentfahigkeit (Art 138 EPU Abs. 1 lit. a) und der unzulassigen Erweiterung
(Art. 138 EPU Abs. 1 lit. ¢) gegeben sind (BGH in GRUR 1991, 120 "Elastische
Bandage", Abs. 11.1.).

5.1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht neu (Art. 54 Abs. 3 i.V.m. Art. 139

Abs. 2 EPU).

Gegenstand der alteren Patentanmeldung D12 (DE 43 10 517 Al) ist eine Vorrich-

tung 3 zum Lesen von Chipkarten (Sp. 1, Z. 3-6; Sp. 3, Z. 3) mit einem die Chip-

karte aufnehmenden Kanal 4, die mit elektrischen Kontaktbereichen versehen ist

(Sp. 2, Z. 21-25; Sp. 3, Z. 3, Z. 11, 12) und die in einen Kartenleser in Gestalt ei-

nes Computers 1 (Sp. 2, Z. 16, 17; Sp. 3, Z. 7, 8) einsteckbar ist. Es handelt sich

bei der bekannten Vorrichtung somit um eine tragbare Schnittstelle entsprechend
den Merkmalen 1 und 2 des Anspruchs 1 des Streitpatents.

Zur bekannten Schnittstelle gehort in weiterer Ubereinstimmung mit den Merkma-

len 2.1. bis 2.35.

- ein mit dem Modul 10 gleichzusetzendes Teil (eingesteckter Bereich 6, vgl
Sp. 2, Z. 39-45; Sp. 3, Z. 15, 16), das in den Kartenleser aufgenommen wird
und das an seinem einen Ende elektrischen Kontakt zum Kartenleser her-
stellt (Sp. 2, Z. 21-25),

- ein Ansatzstlick (vorstehender Bereich 7) mit Schlitz 9 zum Einfihren der
Chipkarte (Sp. 2, Z. 54-56; Sp. 3, Z. 23-29),

ferner

- ein Aufnahmesitz 3d, 3a, 8 fur die Chipkarte mit ebener Form,
der beim Schlitz 9 beginnt, durch den (mit dem Ansatzstlck gleichzusetzen-
den) vorstehenden Bereich 7 verlauft, Fihrungs- und Positioniermittel (Fuh-
rung 8) enthalt und elektrische Anschlussmittel (Lesekopf 5 an der Unterseite
von 3c) fur die elektrischen Kontaktbereiche fir die Chipkarte aufweist (Sp. 2,
Z.26-56;Sp.3,2.4,5)
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Der dem Modul 10 entsprechende eingesteckte Bereich 6 hat eine im wesentli-
chen parallelepipedische Rechteckform gemald PCMCIA-Norm (Fig. 1; Sp. 2,
Z 17-20) und eine Breite, die im wesentlichen der Breite der Chipkarte entspricht
(Fig. 1). Somit sind auch die Merkmale 3 bis 3.2. bei der Vorrichtung nach D12 ge-

geben.

Der vorstehende Bereich 7 (Ansatzstiick ) ist am anderen longitudinalen Ende des
einsteckbaren Bereiches 6 (Modul) gegeniber den elektrischen Verbindungsmit-
teln zum Kartenleser befestigt (Fig. 1). Demzufolge ist auch Merkmal 4.1. bei der

Vorrichtung gemaf D12 verwirklicht.

Breite und Hohe des vorstehenden Bereiches 7 (Ansatzstiick) sind bei D12 im
Vergleich zu den Abmessungen des Kartenleser-Aufnahmeschlitzes 2 fir die trag-
bare Schnittstelle festgelegt. Nach Sp. 1, Z. 57-61 und Sp. 3, Z. 18-22 weist der
vorstehende Bereich 7 (Ansatzstiick), in Breite und/oder Hohe grof3ere Abmessun-

gen als der Aufnahmeschlitz 2 auf. Es gibt unter den Breite/Hohe-Variationen so-
mit eine Kombination, bei der die Breite des vorstehenden Bereiches 7 (Ansatz-
stiick) grolRer ist als die Breite des Aufnahmeschlitzes 2 und die H6hen beider Ele-
mente gleich sind. Nachdem gemalR D12, Sp. 3, Z. 13-17 H6he und Breite des
eingesteckten Bereiches 6 den zugehdrigen Grol3en des Aufnahmeschlitzes 2 ent-
spricht, lassen sich die Hohe/Breite-Dimensionierungen des vorstehenden Berei-
ches 7 (Ansatzstick) auch direkt mit den Abmessungen des eingesteckten Berei-
ches 6 (Modul) vergleichen. Danach ist in D12 eine Variante der tragbaren Schnitt-
stellen offenbart, bei der die Breite des vorstehenden Bereiches 7 (Ansatzstlck)
grol3er ist als die Breite des eingesteckten Bereiches 6 (Modul) und bei der die
Hohen bzw. Dicken dieser beiden Komponenten gleich sind. Die in Figur 1 von
D12 dargestellte Vorrichtung zeigt zwar keine einheitliche Ho6he fir den einge-
steckten Bereich 6, so dal® das Merkmal 5 bezuglich Dickengleichheit lediglich far
jenen Teilabschnitt des Bereiches 6 zutrifft, in dem sich das Plattenteil 3c befindet.
Im Anspruch 1 von D12 (vergl. Sp. 3, Z. 13-17) wird jedoch von der "Hohe (HV)
der Vorrichtung (3) im eingesteckten Bereich (6)" gesprochen, wodurch in D12
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auch ein eingesteckter Bereich 6 mit gleichbleibender Hohe bzw. Dicke offenbart
ist.

Demnach sind bei der aus D12 bekannten Vorrichtung zum Lesen von Chipkarten
auch die Merkmale 4.2. und 5 verwirklicht.

Da somit durch diese bekannte Vorrichtung die Lehre des Anspruchs 1 des Streit-
patents in allen Merkmalen vorweggenommen ist, fallt dieser Anspruch wegen feh-
lender Neuheit seines Gegenstandes. Die vom Anspruch 1 abhé&ngigen, nicht
selbstandig verteidigten Unteranspriiche 1 bis 5 fallen gleichermal3en (Benkard,
PatG, 9. Aufl, 8 22, Rdn. 15; BGH a.a.O., S. 122, li. Sp., 2. Abs.).

5.2. Hinsichtlich der weiteren, selbstandig verteidigten Unteranspriiche ist der
Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit (Anspriiche 6 und 11 bis 15) bzw.

der unzulassigen Erweiterung (Anspriiche 7 bis 10) gegeben.

Die Ausgestaltung nach Anspruch 6 ist nicht neu bezuglich D12, da auch dort der
Aufnahmesitz fir die Chipkarte durch den vorstehenden Bereich 7 (Ansatzstlick)
verlauft und in den eingesteckten Bereich 6 (Modul) verlangert ist, wobei sich die
elektrischen Anschluf3mittel (Lesekopf 5) dann im eingesteckten Bereich 6 (Modul)
befinden.

Die Anspriuche 7 bis 10 beziehen sich auf Ausfiihrungsformen mit mehreren Auf-
nahmesitzen, wobei gemafll Merkmal 5 des Anspruchs 1 des Streitpatents die Di-
cken von Ansatzstick und Modul gleich sein missen. Diesbeziglich fehlt es an
der urspringlichen Offenbarung, denn in Verbindung mit der besagten Dicken-
gleichheit sind in den urspringlich eingereichten Unterlagen entsprechend den Fi-
guren 1la, 1b, 1d sowie 5a-d mit zugehoriger Beschreibung lediglich Ausflihrungs-
formen mit einem Aufnahmesitz offenbart. Im Umfang der Anspriche 7 bis 10 geht
somit der Gegenstand des Streitpatents tber den Inhalt der Anmeldung in der ein-

gereichten Fassung hinaus.

Die in den Anspriichen 11 und 12 enthaltenen Merkmale gehen aus der als Prio-B
bezeichneten FR-Anmeldung vom 20. Februar 1995 (vgl die dortigen Anspri-
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che 11 und 12 sowie die Beschreibung S. 14, Z. 1 bis S. 15, Z. 24 und die Fig 5a
bis 5d) hervor. Da D12 bereits am 6. Oktober 1994 offengelegt worden ist, ist die-
se Druckschrift bezlglich beanspruchter Gegenstande, zu denen Merkmale der
Anspriiche 11 und/oder 12 gehdren, als vorveroéffentlichter Stand der Technik zu
betrachten. Die im Anspruch 11 angegebene Nutzung eines Aufnahmesitzes fir
mehrere Chipkarten ist aus D6, Fig. 9, 10 und aus D8, Fig. 1 bereits bekannt. Die
Anwendung dieser bekannten MalRnahme bei der aus D12 hervorgehenden Vor-
richtung zum Lesen von Chipkarten, die, wie aufgezeigt, alle Merkmale des An-
spruchs 1 des Streitpatents aufweist, bedarf keiner erfinderischen Tatigkeit.

Auch die gemald Anspruch 12 vorgesehene Verschmalerung des Aufnahmesitzes
in Langsrichtung fur den Versatz der eingeschobenen Chipkarten geht bereits aus
dem Stand der Technik hervor, vergleiche D5, Fig. 2. Demnach beruht auch die
Ausgestaltung des Gegenstandes des Anspruchs 1 des Streitpatents entspre-

chend Anspruch 12 nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Der Einsatz der im Anspruch 13 gekennzeichneten Mal3hahme ist fur den Fach-
mann bei Ausfihrung der aus D12 bekannten Lehre eine Selbstverstandlichkeit,
da der dortige, Uber den Lesekopf 5 mit der Chipkarte abgewickelte Datenverkehr
notwendigerweise an die Schnittstelle mit dem eigentlichen Kartenleser (Compu-
ter) weitergeleitet werden muss. Hierbei ist eine integrierte Schaltung fur den
Fachmann ein Verbindungsmittel erster Wahl, vergleiche hierzu auch D12, Sp. 2,
Z.21-25.

Durch D12, Sp. 2, Z. 54-56 iVm Fig. 1 ist auch der kennzeichnende Teil von An-
spruch 14, betreffend die Bildung eines Anschlags durch die Rander des Ansatz-

stiickes, neuheitsschadlich vorweggenommen.

Die nach Anspruch 15 vorgesehene Ausgestaltung der beanspruchten Schnittstel-
le ist ebenfalls aus D12 ersichtlich. Bei der dort in Fig. 2 dargestellten Ausfuh-
rungsform weisen der "eingesteckte Bereich" (Modul) und der (in seiner Lange
durch die Arme 12, 13 definierte) "vorstehende Bereich" (Ansatzstlick) eine ge-

meinsame Grundplatte auf und sind folglich "einteilig" ausgebildet.
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Aus den genannten Grinden treffen die geltend gemachten Nichtigkeitsgriinde der
fehlenden Patentfahigkeit mangels Neuheit bzw. erfinderischer Tatigkeit und man-
gelnder ursprunglicher Offenbarung zu, so dass das Streitpatent in vollem Umfang
fur nichtig zu erklaren war.

1
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG iVm 8§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO,
der Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf 8§99 Abs.1l PatG iVm
8 709 ZPO.

Meinhardt Hibner Bertl Prasch Schuster
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