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hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 26. April 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Auf die am 26. September 1995 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
gangene Patentanmeldung 195 35 770.1-53, welche die Prioritat einer Anmeldung

in Japan vom 29. Marz 1995 in Anspruch nimmt, wurde durch Beschluss der Pru-
fungsstelle fur Klasse G 06 K unter der Bezeichnung

.IC-Karte zur Kommunikation mit einer Lese-/Schreibapparatur®



ein Patent erteilt und dies am 11. Dezember 1997 veroffentlicht.

Die gegen das Patent erhobenen Einspriche der Einsprechenden | und der Ein-
sprechenden Il fuhrten zum Widerruf des Patents durch Beschluss der Patentab-
teilung 53 vom 4. Juni 2004 mit der Begriindung, dass der jeweilige Gegenstand
des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsantragen | bis VI
nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit gegentber den als Stand der Technik be-

nannten Druckschriften beruhe.

Gegen diesen Widerrufsbeschluss ist die Beschwerde der Patentinhaberinnen ge-
richtet. Sie stellen den Antrag,

o den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 53 des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Juni 2004 aufzu-

heben und das Patent aufrechtzuerhalten

- gemall Hauptantrag mit Patentansprichen 1-11 und Be-
schreibung Spalten 1-4,

- gemalRl Hilfsantrag 1 mit Patentanspriichen 1-4 und Be-
schreibung Spalten 1-4,

- gemald Hilfsantrag 2 mit Patentansprichen 1-3 und Be-
schreibung Spalten 1-4,
jeweils  vom 13. Oktober 2005, eingegangen  am
17. Oktober 2005, sowie jeweils Beschreibung Spalte 5 bis
Spalte 14 Zeile 5 und Figuren gemal3 Patentschrift;

- gemal Hilfsantrag 3 mit Patentansprichen 1-11 und Be-
schreibung Spalten 1-4,

- gemal3 Hilfsantrag 4 mit Patentanspriichen 1-4 und Be-
schreibung Spalten 1-4 wie Hilfsantrag 3,



- gemaRl Hilfsantrag 5 mit Patentanspriichen 1-3 und Be-
schreibung Spalten 1-4 wie Hilfsantrag 3,
jeweils tberreicht in der mundlichen Verhandlung,

sowie sonstige Unterlagen wie Hauptantrag.

Nach ihrer Auffassung sind die Patentanspriiche geméal Hauptantrag und gemaf
den Hilfsantrdgen 1 bis 5 zuldssig und der jeweils beanspruchte Gegenstand be-
ruhe gegeniber den im Verfahren befindlichen Druckschriften auf erfinderischer
Tatigkeit.

Der Vertreter der Einsprechenden | und Beschwerdegegnerin | stellt den Antrag,

. die Beschwerde zuriickzuweisen.

Er tragt vor, dass der Gegenstand des neuen Hauptanspruchs sowohl nach
Haupt- als auch nach den verschiedenen Hilfsantragen keine klare Lehre gebe
und insbesondere den Schutzbereich nicht eindeutig definiere, da es verschiedene
Moglichkeiten zur Auslegung der beanspruchten Merkmale gebe. Es sei auch
fraglich, ob der Fachmann in Kenntnis der Streitpatentschrift mit der geanderten,
nunmehr beanspruchten Fassung des Patentbegehrens habe rechnen kdnnen.
AulRerdem seien die jeweiligen Gegenstdnde der Patentanspriiche durch den

Stand der Technik nahegeleqgt.

Die Einsprechende Il und Beschwerdegegnerin Il ist - wie in Aussicht gestellt - zur
mindlichen Verhandlung nicht erschienen, hat aber schriftlich ohne neuerliche
Begrindung ebenfalls den Antrag gestellt,

. die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die nebengeordneten Patentanspriiche 1, 6 und 7 nach Hauptantrag, hieri. W.

mit der Gliederung der Patentinhaberin versehen, lauten:



(@)

(b)

()

(c1)

(c2)

(c3)

(d)

1. IC-Karte (100) zur Kommunikation mit einer Lese/-

Schreibapparatur (200), mit:

einem Speicher (140) zum Speichern von Daten, der in einen
Systembereich (SA) und einen Benutzerbereich (UA) unter-

teilt ist,

wobei der Systembereich einen Bereich zum Speichern ei-
nes Kennworts aufweist, das fir eine Uberpriifung verwendet

wird, wenn auf den Speicher (140) zugegriffen wird, wobei

der Bereich zum Speichern eines Kennworts einen Bereich
zum Speichern eines Schreibkennworts, das zur Uberpri-
fung verwendet wird, wenn Daten in einen ersten Bereich im

Benutzerbereich (UA) geschrieben werden,

einen Bereich zum Speichern eines Lesekennworts, das zur
Uberpriifung verwendet wird, wenn Daten von einem zweiten

Bereich im Benutzerbereich (UA) ausgelesen werden, und

einen Bereich zum Speichern eines Systemkennworts, das
zur Uberprifung verwendet wird, wenn Daten in den System-
bereich (SA) geschrieben oder daraus gelesen werden, auf-

weist, und

der Speicher (140) einen dritten Bereich aufweist, der im ers-
ten Bereich eingeschlossen ist und ebenso im zweiten Be-
reich eingeschlossen ist,



(X1) wodurch der Benutzerbereich in drei Bereiche mit unter-

(e)

(el)

(e2)

(€3)

schiedlichen Sicherheitsstufen unterteilt ist und durch zwei

Kennworter kontrolliert wird,

einer Kennworttuberprufungseinrichtung (361, 362, 363), die,
wenn ein Befehl zum Zugriff auf den Speicher (140) zusam-
men mit einem Kennwort von der Lese-/Schreibappara-
tur (200) eingegeben wird, das Kennwort mit dem im Spei-
cher gespeicherten Kennwort Uberprift, um so zu entschei-

den, ob die Kennworter identisch sind oder nicht,

die eine Schreibkennworttberprifungseinrichtung (361), die,
wenn ein Schreibbefehl fur den ersten Bereich zusammen
mit einem Kennwort von der Lese-/Schreibapparatur (200)
gesendet wird, das Kennwort mit dem im Speicher gespei-
cherten Schreibkennwort Uberprift, um so zu entscheiden,

ob die beiden Kennworter identisch sind oder nicht,

die eine Lesekennwortlberprufungseinrichtung (362), die,
wenn ein Lesebefehl fur den zweiten Bereich zusammen mit
einem Kennwort von der Lese-/Schreibapparatur (300) ge-
sendet wird, das Kennwort mit dem im Speicher gespeicher-
ten Lesekennwort Uberprift, um so zu entscheiden, ob die

beiden Kennworter identisch sind oder nicht, und

die eine Systemkennwortiberprifungseinrichtung (363), die,
wenn ein Lese- oder Schreibbefehl fir den Systembereich
zusammen mit einem Kennwort von der Lese-/Schreibappa-
ratur gesendet wird, das Kennwort mit dem im Speicher ge-

speicherten Systemkennwort Uberprift, um so zu entschei-



(f)

(9)

(91)

(92)

(@)

(b)

()

den, ob die beiden Kennworter identisch sind oder nicht,

aufweist,

einer Kennwortlberprifungshalteeinrichtung (304, 305) zum
Halten des durch die Kennwortlberprifungseinrichtung

durchgefiihrten Ergebnisses der Kennworttberprifung, und

einer Befehlsausfuhrungseinrichtung (350),

die, wenn ein Befehl zum Zugriff auf den Speicher zusam-
men mit einem Kennwort von der Lese-/Schreibappara-
tur (200) eingegeben wird, den Befehl in Abhangigkeit von ei-
nem Ergebnis der Uberpriifung der Kennwortiiberprifungs-
einrichtung (361, 362, 363) ausfuhrt, und

die, wenn ein Befehl zum Zugriff auf den Speicher ohne ein
Kennwort von der Lese-/Schreibapparatur eingegeben wird,
den Befehl in Abhangigkeit des Ergebnisses der Kennwort-
Uberprifung, welches von der Kennwortlberprufungsergeb-

nishalteeinrichtung gehalten wird, durchfuhrt.

6. IC-Karte (100) zur Kommunikation mit einer Lese-/

Schreibapparatur (200), mit:

einem Speicher (140) zum Speichern von Daten, der in einen
Systembereich (SA) und einen Benutzerbereich (UA) unter-

teilt ist,

wobei der Systembereich einen Bereich zum Speichern ei-
nes Kennworts aufweist, das fir eine Uberpriifung verwendet

wird, wenn auf den Speicher (140) zugegriffen wird,



(e)

(f)

(9)

(91)

(92)

(h)

einer Kennwortiuberprufungseinrichtung (361, 362, 363), die,
wenn ein Befehl zum Zugriff auf den Speicher (140) zusam-
men mit einem Kennwort von der Lese-/Schreibappara-
tur (200) eingegeben wird, das Kennwort mit dem im Spei-
cher gespeicherten Kennwort Uberprift, um so zu entschei-

den, ob die Kennworter identisch sind oder nicht,

einer Kennwortlberprifungshalteeinrichtung (304, 305) zum
Halten des durch die Kennwortlberprifungseinrichtung

durchgefihrten Ergebnisses der Kennworttberprifung, und

einer Befehlsausfuhrungseinrichtung (350),

die, wenn ein Befehl zum Zugriff auf den Speicher zusam-
men mit einem Kennwort von der Lese-/Schreibappara-
tur 200) eingegeben wird, den Befehl in Abhangigkeit von ei-
nem Ergebnis der Uberpriifung der Kennwortiiberprifungs-
einrichtung (361, 362, 363) ausfuhrt, und

die, wenn ein Befehl zum Zugriff auf den Speicher ohne ein
Kennwort von der Lese- /Schreibapparatur eingegeben wird,
den Befehl in Abhangigkeit des Ergebnisses der Kennwort-
Uberprifung, welches von der Kennwortlberprufungsergeb-

nishalteeinrichtung gehalten wird, durchfihrt,

wobei die Kennworttberprifungshalteeinrichtung das Ergeb-
nis der Kennwortiberprifung nur dann halt, wenn zur Zeit
der Ubertragung des Befehls von der Lese-/Schreibapparatur
in der Kommunikation kein Ubertragungsfehler verursacht

wird.



(@)

(b)

()

(e)

(f)

(9)

(91)

7. IC-Karte (100) zur Kommunikation mit einer Lese-/

Schreibapparatur (200), mit:

einem Speicher (140) zum Speichern von Daten, der in einen
Systembereich (SA) und einen Benutzerbereich (UA) unter-

teilt ist,

wobei der Systembereich einen Bereich zum Speichern ei-
nes Kennworts aufweist, das fir eine Uberpriifung verwendet

wird, wenn auf den Speicher (140) zugegriffen wird,

einer Kennworttiberprufungseinrichtung (361, 362, 363), die,
wenn ein Befehl zum Zugriff auf den Speicher (140) zusam-
men mit einem Kennwort von der Lese-/Schreibappara-
tur (200) eingegeben wird, das Kennwort mit dem im Spei-
cher gespeicherten Kennwort Uberprift, um so zu entschei-

den, ob die Kennworter identisch sind oder nicht,

einer Kennwortuberprufungshalteeinrichtung (304, 305) zum
Halten des durch die Kennwortliberprifungseinrichtung

durchgefiihrten Ergebnisses der Kennworttberprifung, und

einer Befehlsausfihrungseinrichtung (350),

die, wenn ein Befehl zum Zugriff auf den Speicher zusam-
men mit einem Kennwort von der Lese-/Schreibappara-
tur (200) eingegeben wird, den Befehl in Abh&ngigkeit von ei-
nem Ergebnis der Uberpriifung der Kennwortiiberpriifungs-
einrichtung (361, 362, 363) ausfuhrt, und



(92)

(i)

()

(X2)

(k)

(L)

-10 -

die, wenn ein Befehl zum Zugriff auf den Speicher ohne ein
Kennwort von der Lese- /Schreibapparatur eingegeben wird,
den Befehl in Abhangigkeit des Ergebnisses der Kennwort-
Uberprufung, welches von der Kennworttiberprifungshalte-

einrichtung gehalten wird, durchfihrt,

wobei der Systembereich einen Bereich zum Speichern ei-

nes ldentifikationscodes aufweist, und

die IC-Karte weiterhin eine Identifikationscodeuberprifungs-
einrichtung (370), die, wenn ein Identifikationscode zusam-
men mit einem Befehl von der Lese-/Schreibapparatur ge-
sendet wird, den Identifikationscode mit dem im Spei-
cher (140) gespeicherten Identifikationscode Uberpriuft, um

so festzustellen, ob die ldentifikationscodes identisch sind,

und um damit festzustellen, ob die IC-Karte fir die Verwen-
dung in der Lese-/Schreibapparatur ausgestellt bzw. zuge-

lassen ist,

und eine Identifikationscodelberprifungsergebnishalteein-
richtung (304), die ein Ergebnis der Uberprifung in der Iden-

tifikationscodeuberprifungseinrichtung halt, aufweist, wobei,

wenn ein Befehl zusammen mit einem Identifikationscode
von der Lese-/Schreibapparatur gesendet wird, die Befehls-
ausfuhrungseinrichtung (350) den Befehl in Abhangigkeit von
dem Ergebnis der Uberprifung in der Identifikationscode-

Uberprufungseinrichtung (370) ausfuhrt, und wobei, wenn



-11 -

(m) ein Befehl ohne einen ldentifikationscode von der Lese-/
Schreibapparatur (200) gesendet wird, die Befehlsausfuhr-
einrichtung (350) den Befehl in Abhangigkeit von dem Er-
gebnis der Uberprifung ausfuhrt, welches in der Identifikati-

onscodeuberprifungsergebnishalteeinrichtung gehalten ist.

Beziglich der dem Widerrufsbeschluss zugrundeliegenden Anspriiche nach dorti-
gem Hauptantrag unterscheidet sich der obige Hauptanspruch durch das zusatz-
liche Merkmal (X1); der obige Anspruch 6 ist identisch mit Anspruch 7 geman
Widerrufsbeschluss, und der obige Anspruch 7 unterscheidet sich von An-
spruch 6 aus dem Widerrufsbeschluss durch das zusatzliche Merkmal (X2). Die

Gliederung stimmt mit derjenigen des Widerrufsbeschlusses nicht tberein.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1, mit i. W. Ubereinstimmender Gliede-

rung versehen, lautet:

(@ 1. IC-Karte (100) zur Kommunikation mit einer Lese-/

Schreibapparatur (200), mit:

(b) einem Speicher (140) zum Speichern von Daten, der in einen
Systembereich (SA) und einen Benutzerbereich (UA) unter-

teilt ist,

(c) wobei der Systembereich einen Bereich zum Speichern ei-
nes Kennworts aufweist, das fir eine Uberprifung verwendet

wird, wenn auf den Speicher (140) zugegriffen wird, wobei

(c1) der Bereich zum Speichern eines Kennworts einen Bereich
zum Speichern eines Schreibkennworts, das zur Uberpru-
fung verwendet wird, wenn Daten in einen ersten Bereich im

Benutzerbereich (UA) geschrieben werden,



(c2)

(c3)

(d)

(X1)

(e)

(el)

-12 -

einen Bereich zum Speichern eines Lesekennworts, das zur
Uberpriifung verwendet wird, wenn Daten von einem zweiten

Bereich im Benutzerbereich (UA) ausgelesen werden, und

einen Bereich zum Speichern eines Systemkennworts, das
zur Uberpriifung verwendet wird, wenn Daten in den System-
bereich (SA) geschrieben oder daraus gelesen werden, auf-

weist, und

der Speicher (140) einen dritten Bereich aufweist, der im ers-
ten Bereich eingeschlossen ist und ebenso im zweiten Be-

reich eingeschlossen ist,

wodurch der Benutzerbereich in drei Bereiche mit unter-
schiedlichen Sicherheitsstufen unterteilt ist und durch zwei

Kennworter kontrolliert wird,

einer Kennwortlberprufungseinrichtung (361, 362, 363), die,
wenn ein Befehl zum Zugriff auf den Speicher (140) zusam-
men mit einem Kennwort von der Lese-/Schreibappara-
tur (200) eingegeben wird, das Kennwort mit dem im Spei-
cher gespeicherten Kennwort Uberprift, um so zu entschei-

den, ob die Kennworter identisch sind oder nicht,

die eine Schreibkennwortlberprifungseinrichtung (361), die,
wenn ein Schreibbefehl fur den ersten Bereich zusammen
mit einem Kennwort von der Lese-/Schreibapparatur (200)
gesendet wird, das Kennwort mit dem im Speicher gespei-
cherten Schreibkennwort Uberprift, um so zu entscheiden,

ob die beiden Kennworter identisch sind oder nicht,



(e2)

(€3)

(f)

(@)

(91)

(92)

-13 -

die eine Lesekennwortiiberprifungseinrichtung (362), die,
wenn ein Lesebefehl fur den zweiten Bereich zusammen mit
einem Kennwort von der Lese-/Schreibapparatur (300) ge-
sendet wird, das Kennwort mit dem im Speicher gespeicher-
ten Lesekennwort Uberprift, um so zu entscheiden, ob die

beiden Kennworter identisch sind oder nicht, und

die eine Systemkennwortliberprifungseinrichtung (363), die,
wenn ein Lese- oder Schreibbefehl fir den Systembereich
zusammen mit einem Kennwort von der Lese-/Schreibappa-
ratur gesendet wird, das Kennwort mit dem im Speicher ge-
speicherten Systemkennwort Uberprift, um so zu entschei-
den, ob die beiden Kennwdrter identisch sind oder nicht,

aufweist,

einer Kennwortlberprifungshalteeinrichtung (304, 305) zum
Halten des durch die Kennwortlberprifungseinrichtung

durchgefiihrten Ergebnisses der Kennworttberprifung, und

einer Befehlsausfuhrungseinrichtung (350),

die, wenn ein Befehl zum Zugriff auf den Speicher zusam-
men mit einem Kennwort von der Lese-/Schreibappara-
tur (200) eingegeben wird, den Befehl in Abhangigkeit von ei-
nem Ergebnis der Uberprifung der Kennwortiiberprifungs-
einrichtung (361, 362, 363) ausfuhrt, und

die, wenn ein Befehl zum Zugriff auf den Speicher ohne ein
Kennwort von der Lese-/Schreibapparatur eingegeben wird,

den Befehl in Abhangigkeit des Ergebnisses der Kennwort-



(i)

()

(X2)

(k)

(L)

(m)

-14 -

Uberprufung, welches von der Kennwortliberprifungsergeb-

nishalteeinrichtung gehalten wird, durchfihrt,

wobei der Systembereich einen Bereich zum Speichern ei-

nes ldentifikationscodes aufweist, und

die IC-Karte weiterhin eine ldentifikationscodetberprifungs-
einrichtung (370), die, wenn ein Identifikationscode zusam-
men mit einem Befehl von der Lese-/Schreibapparatur ge-
sendet wird, den Identifikationscode mit dem im Spei-
cher (140) gespeicherten ldentifikationscode Uberprift, um

so festzustellen, ob die ldentifikationscodes identisch sind,

und um damit festzustellen, ob die IC-Karte fiur die Verwen-
dung in der Lese-/Schreibapparatur ausgestellt bzw. zuge-

lassen ist

und eine IdentifikationscodeUberprifungsergebnishalteein-
richtung (304), die ein Ergebnis der Uberpriufung in der Iden-
tifikationscodetberprifungseinrichtung halt, aufweist, wobei,

wenn ein Befehl zusammen mit einem Identifikationscode
von der Lese-/Schreibapparatur gesendet wird, die Befehls-
ausfuhreinrichtung (350) den Befehl in Abhangigkeit von dem
Ergebnis der Uberpriifung in der Identifikationscodetiberpri-

fungseinrichtung (370) ausfuhrt, und wobei, wenn

ein Befehl ohne einen Identifikationscode von der Lese-/
Schreibapparatur (200) gesendet wird, die Befehlsausfiihr-
einrichtung (350) den Befehl in Abhangigkeit von dem Er-



-15-

gebnis der Uberpriifung ausfiihrt, welches in der Identifikati-

onscodeUberprufungsergebnishalteeinrichtung gehalten ist.
Er umfasst somit die Merkmale von Anspruch 1 und Anspruch 7 nach Hauptan-
trag. Ihm nebengeordnete Anspriche sind nicht vorgesehen. Zu den Unteranspri-

chen 2, 3 und 4 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2, mit i. W. ubereinstimmender Gliede-

rung versehen, lautet:

(@ 1. IC-Karte (100) zur Kommunikation mit einer Lese-/

Schreibapparatur (200), mit:

(b) einem Speicher (140) zum Speichern von Daten, der in einen
Systembereich (SA) und einen Benutzerbereich (UA) unter-

teilt ist,

(c) wobei der Systembereich einen Bereich zum Speichern ei-
nes Kennworts aufweist, das fiir eine Uberpriifung verwendet

wird, wenn auf den Speicher (140) zugegriffen wird, wobei

(c1) der Bereich zum Speichern eines Kennworts einen Bereich
zum Speichern eines Schreibkennworts, das zur Uberpru-
fung verwendet wird, wenn Daten in einen ersten Bereich im

Benutzerbereich (UA) geschrieben werden,

(c2) einen Bereich zum Speichern eines Lesekennworts, das zur
Uberprufung verwendet wird, wenn Daten von einem zweiten

Bereich im Benutzerbereich (UA) ausgelesen werden, und



(c3)

(d)

(X1)

(e)

(el)

(€2)

-16 -

einen Bereich zum Speichern eines Systemkennworts, das
zur Uberpriifung verwendet wird, wenn Daten in den System-
bereich (SA) geschrieben oder daraus gelesen werden, auf-

weist, und

der Speicher (140) einen dritten Bereich aufweist, der im ers-
ten Bereich eingeschlossen ist und ebenso im zweiten Be-

reich eingeschlossen ist,

wodurch der Benutzerbereich in drei Bereiche mit unter-
schiedlichen Sicherheitsstufen unterteilt ist und durch zwei

Kennworter kontrolliert wird,

einer Kennwortlberprufungseinrichtung (361, 362, 363), die,
wenn ein Befehl zum Zugriff auf den Speicher (140) zusam-
men mit einem Kennwort von der Lese-/Schreibappara-
tur (200) eingegeben wird, das Kennwort mit dem im Spei-
cher gespeicherten Kennwort Uberprift, um so zu entschei-

den, ob die Kennworter identisch sind oder nicht,

die eine Schreibkennwortlberprifungseinrichtung (361), die,
wenn ein Schreibbefehl fur den ersten Bereich zusammen
mit einem Kennwort von der Lese-/Schreibapparatur (200)
gesendet wird, das Kennwort mit dem im Speicher gespei-
cherten Schreibkennwort Uberprift, um so zu entscheiden,

ob die beiden Kennworter identisch sind oder nicht,

die eine Lesekennwortiiberprifungseinrichtung (362), die,
wenn ein Lesebefehl fur den zweiten Bereich zusammen mit
einem Kennwort von der Lese-/Schreibapparatur (300) ge-

sendet wird, das Kennwort mit dem im Speicher gespeicher-



(€3)

(f)

(9)

(91)

(92)

-17 -

ten Lesekennwort Uberprift, um so zu entscheiden, ob die

beiden Kennworter identisch sind oder nicht, und

die eine Systemkennwortliberprifungseinrichtung (363), die,
wenn ein Lese- oder Schreibbefehl fir den Systembereich
zusammen mit einem Kennwort von der Lese-/Schreibappa-
ratur gesendet wird, das Kennwort mit dem im Speicher ge-
speicherten Systemkennwort Uberprift, um so zu entschei-
den, ob die beiden Kennwdrter identisch sind oder nicht,

aufweist,

einer Kennwortlberprifungshalteeinrichtung (304, 305) zum
Halten des durch die Kennwortlberprifungseinrichtung

durchgefihrten Ergebnisses der Kennworttiberprifung, und

einer Befehlsausfuhrungseinrichtung (350),

die, wenn ein Befehl zum Zugriff auf den Speicher zusam-
men mit einem Kennwort von der Lese-/Schreibappara-
tur (200) eingegeben wird, den Befehl in Abhangigkeit von ei-
nem Ergebnis der Uberprifung der Kennwortiiberprifungs-
einrichtung (361, 362, 363) ausfuhrt, und

die, wenn ein Befehl zum Zugriff auf den Speicher ohne ein
Kennwort von der Lese- /Schreibapparatur eingegeben wird,
den Befehl in Abhangigkeit des Ergebnisses der Kennwort-
Uberprifung, welches von der Kennwortlberprufungsergeb-

nishalteeinrichtung gehalten wird, durchfuhrt,

wobei der Systembereich einen Bereich zum Speichern ei-

nes ldentifikationscodes aufweist, und



()

(X2)

(k)

(L)

(m)

(h)
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die IC-Karte weiterhin eine ldentifikationscodetberprifungs-
einrichtung (370), die, wenn ein Identifikationscode zusam-
men mit einem Befehl von der Lese-/Schreibapparatur ge-
sendet wird, den Identifikationscode mit dem im Spei-
cher 140) gespeicherten Identifikationscode tUberprift, um so

festzustellen, ob die Identifikationscodes identisch sind,

und um damit festzustellen, ob die IC-Karte fir die Verwen-
dung in der Lese-/Schreibapparatur ausgestellt bzw. zuge-

lassen ist

und eine Identifikationscodelberprifungsergebnishalteein-
richtung (304), die ein Ergebnis der Uberprifung in der Iden-
tifikationscodeuberprifungseinrichtung halt, aufweist, wobei,

wenn ein Befehl zusammen mit einem Identifikationscode
von der Lese-/Schreibapparatur gesendet wird, die Befehls-
ausfuhreinrichtung (350) den Befehl in Abhangigkeit von dem
Ergebnis der Uberpriifung in der Identifikationscodetiberprii-
fungseinrichtung (370) ausfiihrt, und wobei, wenn

ein Befehl ohne einen Identifikationscode von der Lese-/
Schreibapparatur (200) gesendet wird, die Befehlsausfuhr-
einrichtung (350) den Befehl in Abhangigkeit von dem Er-
gebnis der Uberprifung ausfihrt, welches in der Identifikati-

onscodeuberprifungsergebnishalteeinrichtung gehalten ist,

und wobei die Kennwortuberprufungshalteeinrichtung das Er-
gebnis der Kennwortliberprifung nur dann halt, wenn zur

Zeit der Ubertragung des Befehls von der Lese-/Schreibap-
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paratur in der Kommunikation kein Ubertragungsfehler verur-

sacht wird.

Er umfasst somit die Merkmale von Anspruch 1, 6 und 7 nach Hauptantrag. Zu

den Unteransprichen 2 und 3 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Patentanspriche nach den Hilfsantrdgen 3,4 und 5 stimmen mit den ge-

nannten Patentansprichen nach Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2
Uberein mit dem einzigen Unterschied, dass im jeweiligen Hauptanspruch das

Merkmal (X1) gestrichen worden ist.

Die zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg, da der Gegenstand des nachgesuch-
ten Patents in der Fassung nach Hauptantrag wie auch nach jedem der Hilfsan-
trage nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruht (88 4, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

1. Das Streitpatent betrifft IC-Karten (Chip-Karten) mit einem eigenen Mikro-
prozessor und einem von diesem geschitzten Speicherbereich fir sensible Daten,
sowie im weiteren Sinne auch die Datentbertragung zwischen IC-Karte und Lese-/
Schreibstation. Grundsatzlich war es bereits bekannt, Lese- und Schreibberechti-
gungs-Kennworter fur die Daten vorzusehen. Das Streitpatent schlagt verschiede-
ne MalRnahmen vor, um den Betrieb der Karte insbesondere beim Datenaus-

tausch zu verbessern:

- die Organisation des Kartenspeichers derart, dass ein erster Speicherbe-
reich nur mit dem Schreibkennwort beschreibbar (aber frei lesbar) ist -
z. B. fUr die Identitatsdaten des Besitzers; dass ein zweiter Speicherbe-
reich nur mit dem Lesekennwort auslesbar (aber frei beschreibbar) ist -
etwa fir ein personliches Telefonnummernverzeichnis; und dass in einem

dritten Speicherbereich sowohl beim Schreiben das Schreibkennwort als
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auch beim Lesen das Lesekennwort noétig ist - beispielsweise fiir Konto-
daten, PIN-Codes (vgl. insbesondere die Merkmale (c), (c1), (c2), (d),
(X1)). Dadurch konnten mit zwei Kennwortern drei verschiedene Schutz-

bereiche (Sicherheitsstufen) verwaltet werden.

das Vorsehen von Speicherelementen (Fig. 9/10: Flipflops) fur Ergebnisse
von Kennwort-Vergleichen, damit fur einen folgenden Befehl nicht erneut
das zugehdrige Kennwort gesendet werden muss (vgl. insbesondere die
Merkmale (f), (92), (k), (m)); diese Speicher halten das Vergleichsergeb-
nis ggf. aus Sicherheitsgriinden nur, solange nicht ein Datenubertragungs-
fehler eine Kommunikationsstérung anzeigt (Merkmal (h)). Dadurch kdnne
die Datenkommunikation eingeschréankt und der Energieverbrauch in der

IC-Karte verringert werden, ohne die Sicherheit zu gefahrden.

- das Vorsehen eines Systemidentifikationscodes zusatzlich zum Lese- und
zum Schreibkennwort. Dadurch werde es mdglich festzustellen, ob die
Karte fur das Lese-/Schreibsystem lberhaupt geeignet (kompatibel, zu-
gelassen) ist (siehe die Merkmale (i), (j), (X2)).

Als Fachmann fur das Auffinden solcher Mal3nahmen ist ein Entwicklungsingeni-
eur fur IC-Kartensysteme mit Fachhochschulausbildung (bevorzugt Elektrotechnik)

und mehrjahriger Berufserfahrung anzusehen.

Als konkrete Aufgabe ist angegeben: die Bereitstellung einer IC-Karte, die Sicher-
heit gewahrleisten kann und eine sehr effiziente Datenlbertragung, insbesondere
eine Reduzierung der Datenlbertragungslast beziglich Kennwortern, ermdglicht
(siehe Streitpatent Spalte 2 Zeile 44-48).

2. Das Beschwerdegericht ist im Einspruchsbeschwerdeverfahren grundsatz-
lich nicht befugt, von Amts wegen neue Widerrufsgriinde, die nicht Gegenstand

des Einspruchsverfahrens vor dem Patentamt waren, aufzugreifen und hierauf
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seine Entscheidung zu stitzen (Busse, PatG, 6. Aufl., 8§21 Rdnr.23, §79
Rdnr. 29). Diese Beschréankung gilt jedoch nicht mehr, wenn das Patent - wie vor-
liegend - mit geadnderten Anspruchen verteidigt wird (siehe BGH BIPMZ 1998, 282
"Polymermasse" B. lll. 1.). Vielmehr ist das Gericht dann zu einer vollstandigen

Prufung auf Patentfahigkeit verpflichtet.

3. Die geltende Anspruchsfassung nach Haupt- wie auch nach Hilfsantragen
ist zulassig; weder fehlt es an der Ausfiihrbarkeit der Lehre, noch an einer hinrei-
chend klaren Definition des Schutzbereichs, und eine unzuléassige Erweiterung

gegeniber dem erteilten Patent liegt ebenfalls nicht vor.

3.1 Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag setzt sich aus den erteilten Patent-
ansprichen 1, 2 und 3 zusammen; das zusatzliche Merkmal (X1) kann der Streit-
patentschrift Spalte 3 Zeile 11-15 entnommen werden. Nebenanspruch 6 ent-
spricht dem erteilten Patentanspruch 6 in seiner Ruckbeziehung auf Anspruch 1.
Nebenanspruch 7 setzt sich aus den erteilten Patentansprichen 1 und 5 zusam-
men; das zusatzliche Merkmal (X2) findet sich in Spalte 6 Zeile 64 - Spalte 7 Zei-
le 1 der Streitpatentschrift. Die geltenden Unteranspriiche entsprechen den erteil-

ten Unteransprtchen.

Die Patentanspriiche nach den Hilfsantragen 1 und 2 setzen sich aus den genann-
ten Nebenansprichen zusammen, so dass auch hier der Rahmen der urspringli-
chen Offenbarung und der Rahmen des erteilten Patentes nicht verlassen wird.
Nichts anderes gilt fir die Hilfsantrage 3, 4 und 5, in denen lediglich das zusatzli-
che Merkmal (X1), das nicht in den erteilten Ansprichen enthalten war, wieder ge-

strichen wurde.

3.2.1 Die Einsprechenden haben eingewendet, dass das Merkmal (d) insbeson-
dere in Verbindung mit Merkmal (X1) keine klare Lehre gebe. Die Lage des ,drit-
ten" Bereichs gegentber dem ersten oder zweiten kénne auf unterschiedliche

Weise interpretiert werden. Ferner entspreche die Definition der drei ,Bereiche”
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gemal der Streitpatenschrift Spalte 8 Zeile 31-47 nicht der Verwendung der Be-
griffe in Spalte 8 Zeile 52-67.

Dem ist entgegenzuhalten, dass der Fachmann grundsatzlich bestrebt ist, die Pa-
tentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und ihren Gesamtinhalt im
Zweifel so zu verstehen, dass sich Widerspriche nicht ergeben (Busse, a. a. O.,
§ 14 Rdnr. 43: zu Ful3note 135, m. w. N.).

Vorliegend ist die Formulierung in Merkmal (d), dass der dritte Bereich im ersten

Bereich und ebenso im zweiten Bereich eingeschlossen ist, sinnvoll nur so zu ver-

stehen, dass sich der erste und der zweite Bereich Uberlappen und eine (gemein-

same) Schnittmenge haben, welche den dritten Bereich darstellt.

Wahrend dies zunadchst noch offen lasst, dass der dritte Bereich gemaR Figur 5
mit dem ersten Bereich identisch sein kann, verlangt das neue Merkmal (X1) zu-
satzlich, dass drei Bereiche mit unterschiedlichen Sicherheitsstufen entstehen sol-
len. Dies gelingt ersichtlich nicht, wenn der erste und der dritte Bereich identisch
sind. Der Fachmann, der sich um eine widerspruchsfreie Auslegung bemiuht, wird
daher die Bereichseinteilung nach Figur 5 verwerfen und statt dessen einen ersten
Bereich verstehen, in dem nur das Lesekennwort erforderlich ist, einen zweiten
Bereich, in dem nur das Schreibkennwort erforderlich ist, und einen dritten Bereich
im Sinne einer Schnittmenge, in dem sowohl das Lese- als auch das Schreibkenn-

wort notig sind.

Dies ist die einzige erkennbare Auslegung, die mit allen Teilmerkmalen der Merk-
male (d) und (X1) Ubereinstimmt. Sie ist in sich ohne weiteres verstandlich und

nacharbeitbar und definiert einen klaren Schutzbereich.

3.2.2 Es ist auch kein Widerspruch darin zu sehen, dass die Beschreibung des
Ausfuhrungsbeispiels insbesondere nach den Figuren 3-5 deutlich in eine andere

Richtung weist, so dass letztlich die nunmehr beanspruchte Fassung dieses Aus-
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fuhrungsbeispiel gar nicht mehr umfasst. Denn ein Ausfiuihrungsbeispiel erlaubt
regelmalig keine einschrankende Auslegung eines die Erfindung allgemein kenn-
zeichnenden Patentanspruchs (BGH GRUR 2004, 1023 ,Bodenseitige Vereinze-
lungseinrichtung“; BGH Mitt. 2000, 105 , Extrusionskopf®).

Ein solches Verstandnis des Streitpatents wird auch dadurch unterstitzt, dass laut
Streitpatentschrift Spalte 3 Zeile 7 ff. diese andere Bereichseinteilung ,entspre-
chend einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung” vorgesehen ist und das Patent
somit ausdriicklich nicht auf die Lehre gemal3 den Figuren 3 bis 5 beschrankt sein

sollte.

3.2.3 Das neue Merkmal (X1) hat zur Folge, dass der Fall der Identitat des ersten
(oder ggf. des zweiten) mit dem dritten Bereich nicht mehr unter den Patentan-
spruch fallt, weil sonst keine drei Bereiche mit unterschiedlichen Sicherheitsstufen
entstehen konnten. Es stellt daher eine Einschrankung des Patentbegehrens auf
den Fall dar, dass der dritte Bereich weder mit dem ersten noch mit dem zweiten

Bereich tUibereinstimmt.

Auch wenn der Fachmann mdglicherweise mit einer derartigen Anderung des Pa-
tentanspruchs nicht unbedingt gerechnet hatte, da nur eine kurze Passage (s. 0.:
Spalte 3 Zeile 11-15 der Streitpatentschrift) darauf hinweist, handelt es sich den-
noch um eine Einschrankung eines zuvor breiteren Patentbegehrens, das den
nunmehr beanspruchten Fall mit umfasst hatte, so dass keine Erweiterung des
Schutzbereichs des erteilten Patents vorliegt.

3.3 Gegen die ubrigen Merkmale der Patentanspriiche wurden keine Bedenken
geltend gemacht und sind auch nicht ersichtlich, so dass insgesamt die Zulassig-
keit der Patentanspriiche nach Haupt- und Hilfsantrégen gegeben ist.

4. Der jeweilige Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsan-

trdgen beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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Im Verfahren sind insgesamt folgende vier Druckschriften entgegengehalten wor-

den:

D1 DE 3809 795 C2

D2 US5384454 A (= D2 von Ell)
D3 Beutelspacher, A. et al.: Chipkarten als Sicherheitswerkzeug,
Springer-Verlag, Berlin 1991, S. 75-80 (= D2 von EI)

D4 US 4816654 A

4.1 Zum Hauptantrag

Im Hinblick auf den Patentanspruch 1 nach Hauptantrag beschreibt die dem An-
meldungsgegenstand am néchsten kommende D4 (siehe Zusammenfassung,
Spalte 3 Zeile 45 ff.):

(@) eine IC-Karte (10) zur Kommunikation mit einer Lese-/
Schreibapparatur (15, 18), mit:

(b) einem Speicher (115) zum Speichern von Daten, der in einen
Systembereich (Fig. 3: 35) und einen Benutzerbereich
(Fig. 3: 30) unterteilt ist,

(c) wobei der Systembereich (35) einen Bereich zum Speichern
eines Kennworts (Fig. 3: Header 5 ,Passwords”) aufweist,
das fir eine Uberprifung verwendet wird, wenn auf den

Speicher zugegriffen wird, wobei

(c1) der Bereich zum Speichern eines Kennworts einen Bereich
zum Speichern eines Schreibkennworts, das zur Uberpru-
fung verwendet wird, wenn Daten in einen ersten Bereich im

Benutzerbereich geschrieben werden (Spalte 7 Zeile 49-52),
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(c2) einen Bereich zum Speichern eines Lesekennworts, das zur
Uberpriifung verwendet wird, wenn Daten von einem zweiten
Bereich im Benutzerbereich ausgelesen werden (Spalte 7
Zeile 39-43), und

(c3) einen Bereich zum Speichern eines Systemkennworts, das
zur Uberprufung verwendet wird, wenn Daten in den System-
bereich geschrieben oder daraus gelesen werden (Spalte 8
Zeile 26-33), aufweist, und

(e) einer Kennwortlberprifungseinrichtung (in 110), die, wenn
ein Befehl zum Zugriff auf den Speicher zusammen mit ei-
nem Kennwort von der Lese-/Schreibapparatur (15, 18) ein-
gegeben wird, das Kennwort mit dem im Speicher gespei-
cherten Kennwort tberprift, um so zu entscheiden, ob die

Kennworter identisch sind oder nicht,

(g) einer Befehlsausfiihrungseinrichtung (110),

(g1) die, wenn ein Befehl zum Zugriff auf den Speicher zusam-
men mit einem Kennwort von der Lese-/Schreibappara-
tur (15, 18) eingegeben wird, den Befehl in Abhangigkeit von
einem Ergebnis der Uberpriifung der Kennwortiiberpriifungs-

einrichtung ausfuhrt.

Auch wenn in D4 nicht explizit von einer ,Schreibkennworttiberprifungseinrich-
tung®, einer ,Lesekennwortiiberprufungseinrichtung” und einer ,Systemkennwort-
Uberprufungseinrichtung” im Sinne der Merkmale (el), (e2) und (e3) die Rede ist,
so ist dem Fachmann dennoch klar, dass wahrend der Uberpriifung der verschie-
denen Kennworter der Mikrocomputer (110) gemaf D4 eine entsprechende Funk-

tion ausfuhrt. Ob eine separate Baugruppe vorgesehen ist oder ob eine zentrale
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Baugruppe solches als Teilaufgabe Ubernimmt, macht fir den Fachmann keinen

Unterschied.

Des weiteren ist in D4 insbesondere Spalte 6 Zeile 46 ff. in Verbindung mit Figur 3
ausgefuhrt, dass die Daten in Form von Dateien (files) abgespeichert werden, wel-
che fir Lese- oder Lese-/Schreib-Zugriff durch eigene Passworte geschuitzt wer-
den konnen. Eine solche Datei kann mehrere Datensatze (records) 31, 32, 33 um-
fassen. Durch Eingabe des jeweiligen Passwortes besteht Zugriff auf die gesamte
Datei (vgl. Spalte 7 Zeile 43-46). Der Fachmann liest hier mit, dass das Ergebnis
der Kennwortiiberprifung gespeichert werden muss, um nacheinander Zugriff auf
den gesamten Datenbestand der Datei zu erméglichen. Dies entspricht den Merk-
malen (f) und (g2) des Patentanspruchs 1, die somit ausgehend von D4 fiir den

Fachmann naheliegen.

Schlie3lich beschreibt D4 in Figur 5 und insbesondere in Spalte 7 Zeile 22-56 ver-
schiedene Schutzebenen (security levels), ggf. zusatzlich mit eigenen Passworten.
Gemald Figur 4 ist im Kopf einer Datei in den Feldern (43) und (44) angegeben,
welche Schutzebene mindestens fir Lese- und welche mindestens fur Lese- und
Schreibzugriff erforderlich ist (vgl. Spalte 7 Zeile 22-27). Dies kann kom biniert
werden mit einem zusatzlichen Schreib-Passwort (vgl. Spalte 7 Zeile 46-52). Jede
Datei, fur die solch ein Schreib-Passwort verlangt wird, lieRe sich einem ,ersten
Bereich“ nach Merkmal (c1) zurechnen, unabhéngig davon ob sie gemaR Figur 5
dem Security-Level 1 oder dem Security-Level 2 zugeordnet ist. Andererseits wa-
ren alle Dateien, die den ,User“-Security-Level 2 erfordern, d. h. fir die sich der
Benutzer vor einem Lesezugriff als berechtigter ,User* mittels seines User-Pass-
wortes identifiziert haben muss, einem ,zweiten Bereich* nach Merkmal c2) zuzu-
rechnen. Da das Schreib-Passwort gemafd Figur 5 auch im Security-Level 2 ,opti-
onal” ist, ergeben sich diejenigen Dateien, die den ,User“-Security-Level 2 erfor-
dern und die auRerdem das zusatzliche Schreib-Passwort verlangen, damit auto-
matisch als ,dritter Bereich* im Sinne von Merkmal (d), wodurch es im gesamten

Benutzerbereich drei Bereiche mit unterschiedlichen Sicherheitsstufen gibt, die
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durch zwei Kennworter (,User“-Passwort; zusatzliches Schreib-Passwort) kontrol-
liert werden konnen (Merkmal (X1)). D. h. die Merkmale (d) und (X1) stellen eine
der in D4 enthaltenen verschiedenen Schutzmdglichkeit dar. Der einzige Unter-
schied kénnte darin liegen, dass es gemal3 D4 fur jede Datei ein eigenes Schreib-
Passwort geben kann - aber diese Schreib-Passworte konnten andererseits auch
identisch sein; fur das Prinzip der drei Schutzbereiche ist dies aus Sicht des Fach-

manns ohne Bedeutung.

Sonach ist den Patentinhaberinnen zwar zuzugestehen, dass in D4 nicht alle
Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag so wie beansprucht vorbe-
schrieben sind. Es lag aber im Rahmen des Wissens und Konnens des Durch-
schnittsfachmanns, sie aus D4 abzuleiten. Die Lehre des Patentanspruchs 1 nach
Hauptantrag beruhte daher zum Prioritatszeitpunkt des Streitpatents nicht mehr
auf einer erfinderischen Tatigkeit, der Patentanspruch 1 ist nicht patentfahig. Da
uber einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann, fallt damit der gesam-
te Hauptantrag (BGH in GRUR 997, 120 "Elektrisches Speicherheizgerat”).

4.2  Zum Hilfsantrag 1

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 umfasst alle Merkmale des Patentan-
spruchs 1 nach Hauptantrag, ferner zusatzlich die Merkmale (i), (j), (X2), (k), (L),
(m). Es soll also zusatzlich ein Identifikationscode vorgesehen werden, der es er-
maoglich festzustellen, ob die IC-Karte fir die Verwendung in der Lese-/Schreib-
apparatur zugelassen ist (Merkmale (i), (X2)). Dieser Identifikationscode wird auf
der Karte Uberprift und das Ergebnis ahnlich wie bei den Passworten in einer
Uberprifungsergebnis-Halteeinrichtung gehalten (Merkmale (j), (k) - daraus fol-

gend die Verwendung dieses Ergebnisses gemald den Merkmalen (L), (m)).

Das zugrundeliegende Problem der Identifizierung einer Karte ist aber bereits in
D4 Spalte 5 Zeile 20 ff. beschrieben. Hierzu soll die Karte eine eindeutige, nur ein-

mal vergebene Seriennummer (Spalte 5 Zeile 36) bekommen, was dem ,ldentifi-
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kationscode“ gemald Merkmal (i) entspricht; dass diese im Systembereich gespei-
chert wird, liest der Fachmann mit. Das geschilderte ,insuring that the station is
communicating with ... an authentic card” (Zeile 34/35) entspricht der Frage, ob
die IC-Karte fur die Verwendung in der Lese-/Schreibapparatur zugelassen ist
(Merkmal (X2)); fur die Uberpriifung muss zwangslaufig eine ,ldentifikationscode-
uberprifungseinrichtung® (Merkmal (j)) vorgesehen sein. Ferner eine Uberpri-
fungsergebnis-Halteeinrichtung im Sinne der Merkmale (k), (L), (m) vorzusehen,
ist aus dem Vergleich mit dem Arbeiten bei Passworten (s. 0. zu den Merkma-

len (f) und (g2)) heraus eine naheliegende MalRBhahme.

Hiergegen haben die Patentinhaberinnen vorgetragen, dass aus D4 nicht hervor-
gehe, wo diese eindeutige Seriennummer Uberpriuft werde; es sei eine Besonder-

heit der beanspruchten IC-Karte, dass die Uberpriifung auf der Karte stattfinde.

Dies kann jedoch nicht zu einer anderen Beurteilung fihren: Zumindest beziglich
der Passworte ist D4 Spalte 8 Zeile 18-23 zu entnehmen, dass diese auf der Karte
Uberpruft werden; es ist dann zumindest naheliegend, auch die Seriennummer auf
der Karte zu Uberprufen. Im tbrigen beschreibt auch D2 als ,Stand der Technik® in
Spalte 1 Zeile 15-35 eine IC-Karte mit Identifizierungsnummer, die in dem internen
Speicher der Karte abgelegt ist und mit einer von auf3en eingegebenen Nummer
verglichen wird; das Vergleichsergebnis wird gespeichert, solange die Karte mit
Strom versorgt ist, d. h. offensichtlich ,intern“ gespeichert, so dass auch die Uber-
prufung auf der Karte stattgefunden haben muss. Eine Uberpriifung auf der Karte
kann daher keine erfinderische Tatigkeit begrinden.

Es ergibt sich somit, dass auch die zuséatzlichen Merkmale des Patentanspruchs 1
nach Hilfsantrag 1 in den Bereich ublichen fachménnischen Handelns fallen und
sich ohne weiteres aus dem Stand der Technik, insbesondere aus D4, ableiten

lassen.
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Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist daher gleichfalls nicht patentfahig. Da
Uber einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann, fallt dadurch der Hilfs-
antrag 1 vollstandig (s. 0. BGH "Elektrisches Speicherheizgerat").

4.3  Zum Hilfsantrag 2

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 umfasst alle Merkmale des Patentan-

spruchs 1 nach Hilfsantrag 1 und zusatzlich Merkmal (h):

wobei die Kennworttiberprufungshalteeinrichtung das Ergebnis der
Kennwortiiberpriifung nur dann hélt, wenn zur Zeit der Ubertra-
gung des Befehls von der Lese-/Schreibapparatur in der Kommu-

nikation kein Ubertragungsfehler verursacht wird.

Zwar ist diese zuséatzliche MalRnahme, wie die Patentinhaberinnen zu Recht vor-

tragen, im entgegengehaltenen Stand der Technik an keiner Stelle beschrieben.

Sie liegt aber fur den Fachmann auf der Hand. Das ,Halten* des Kennwortiiber-
prufungsergebnisses bedeutet, dass die Karte den Zugang zu geschitzten Daten
ohne erneute Abfrage des jeweiligen Kennwortes freigibt. Es ist unmittelbar ein-
sichtig, dass eine solche Malinahme eine gewisse Gefahr in sich birgt. So be-
schreibt es beispielsweise schon D2 Spalte 1 Zeile 26-35 als Sicherheitsrisiko, das
Ergebnis einer Kennwortlberprifung die ganze Zeit Gber zu halten, wahrend der
eine IC-Karte in einer Lese-/Schreibapparatur eingesetzt und mit Strom versorgt
ist. FUr den Fachmann offensichtlich gilt dies umso mehr, wenn bei der Daten-
kommunikation ein Ubertragungsfehler auftritt, weil dessen Ursache (nur eine
einfache Stbérung, oder Entfernung der Karte, oder Versuch sich durch Austausch
der Karte unberechtigt Zugang zu verschaffen) fur die Lese-/Schreibapparatur
nicht erkennbar ist. Zwangslaufig muss der Entwickler bei der Konstruktion der
Lese-/Schreibapparatur fur einen solchen Fall geeignete Mal3hahmen vorsehen;

im Interesse des Schutzes der Daten drangt es sich da geradezu auf, die in D2



-30-

vorgesehene Loschung des gehaltenen Uberprifungsergebnisses (dort durch ei-
nen eigenen Steuerbefehl, vgl. D2 Zusammenfassung) auf einen Ubertragungs-

fehler hin automatisch vorzusehen.

Daher bedarf es keiner erfinderischen Tatigkeit, bei einer IC-Karte der Art, wie sie
beziiglich des Hilfsantrags 1 als naheliegend beschrieben wurde, das Uberprii-
fungsergebnis im Sinne von Merkmal (h) nur dann zu halten, wenn kein Ubertra-

gungsfehler in der Kommunikation verursacht wird.

Soweit zusammenfassend enthalt der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 zwar
mehrere verschiedene Malinahmen (s. o. II. 1.), die im Stand der Technik nicht
oder nicht genauso wie beansprucht vorbeschrieben sind. Die verschiedenen
MalRnahmen sind fur den Fachmann auf dem Gebiet der IC-Karten aber - fir sich
betrachtet - zumindest naheliegend. Nachdem irgendeine kombinatorische Wir-
kung aber nicht vorgetragen wurde und auch nicht ersichtlich ist, kann die vorlie-
gende Anhaufung mehrerer fur sich naheliegender MaRnahmen das Vorliegen ei-

ner erfinderischen Tatigkeit nicht begrinden.

Auch der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist daher nicht patentfahig, und mit
ihm fallt der Hilfsantrag 2 vollstandig (s. 0. BGH "Elektrisches Speicherheizgerat").

4.4  Zu den Hilfsantréagen 3, 4 und 5

Der Patentanspruch 1 nach den Hilfsantrdgen 3, 4 und 5 stimmt jeweils mit dem
Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 tberein mit

dem einzigen Unterschied, dass das Merkmal (X1) gestrichen worden ist.

Durch den Wegfall eines Merkmals decken diese Anspriche prinzipiell einen et-
was grof3eren technischen Bereich ab, der aber jeweils den dieses Merkmal ent-
haltenen kleineren Bereich (also den technischen Gegenstand des Anspruchs 1

nach Hauptantrag, Hilfsantrag 1 bzw. Hilfsantrag 2) einschlief3t. Wenn der Gegen-
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stand des auf den kleineren Bereich gerichteten Anspruchs fur den Fachmann na-
heliegt, gilt das fur jeden anderen, diesen Bereich einschlieRenden Anspruch ge-

nauso.
Die Hilfsantrage 3, 4 und 5 kénnen daher nicht anders beurteilt werden als der
Hauptantrag und die Hilfsantrdge 1 und 2 - sie sind nicht patentfahig, da der Ge-
genstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruht.

1.

Die Beschwerde war nach alledem zuriickzuweisen.

gez.
Unterschriften



