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betreffend das deutsche Patent DE 195 13 573

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 11. Mai 2005 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richterin
Schuster und die Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, Dipl.-Phys. Dr. Zehendner und
Dipl.-Ing. Univ. Hoppler

fur Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent DE 195 13 573 wird im Umfang der An-

spriiche 1 bis 8 fur nichtig erklart.

2. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urtell ist gegen Sicherheitsleistung in H6he von 120%

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents DE 195 13 573
(Streitpatent), das am 19. April 1995 angemeldet worden ist. Das Streitpatent be-
trifft eine Einrichtung zum Aktivieren mindestens einer Funktionalitat in einem End-
gerat. Es umfasst 10 Anspriche, von denen die Anspriche 1 bis 8 angegriffen

sind. Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

1. Einrichtung zum Aktivieren mindestens einer Funktionalitét,
die in einem Endgerat eines Telekommunikationsnetzes,
vorzugsweise eines Mobilfunknetzes, implementiert ist und
Uber allgemein zugéangliche standardisierte Dienste hinaus-
geht, wobei die Benutzung des Telekommunikationsnetzes
durch Informationen ermoglicht wird, die in einem Teilneh-

mer-ldentifikations-Modul (SIM) gespeichert sind, dadurch



gekennzeichnet, dass die Funktionalitat mittels des Teil-

nehmer-ldentifikations-Moduls (5) aktivierbar ist.

Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 riickbezogenen An-

spruche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift DE 195 13 573 C2 Bezug genom-
men.

Die Klagerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei weder neu, noch
beruhe er auf erfinderischer Tatigkeit. Zur Begriindung bezieht sie sich auf folgen-

de Druckschriften:

- WO 91/12698 Al (E1),

- Firmendruckschrift: "Bedienungsanleitung MT 2000 Das Mobiltele-
fon" der Hagenuk GmbH in Kiel, Stand V.02 03/94 (E2),

- EP 0614 302 Al (E3),

- DE 295 01 453 U1 (E4).

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent DE 195 13 573 im Umfang der Patentan-

spruche 1 bis 8 fur nichtig zu erklaren.
Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,



hilfsweise mit der Mal3gabe, dass die Patentanspriiche folgen-

de Fassung erhalten (Hilfsantrag 1):

"1. Einrichtung zum Aktivieren mindestens einer Funktionalitat,
die in einem Endgerat eines Telekommunikationsnetzes,
vorzugsweise eines Mobilfunknetzes, implementiert ist und
uber allgemein zugéngliche standardisierte Dienste hinaus-
geht, wobei die Benutzung des Telekommunikationsnetzes
durch Informationen ermdglicht wird, die in einem Teilneh-
mer-Identifikations-Modul (SIM) gespeichert sind, dadurch
gekennzeichnet, dass die Funktionalitat mittels des Teil-
nehmer-ldentifikations-Moduls (5) aktivierbar ist und dass
der auszuwertende Code mindestens ein Teil der zur Be-
nutzung des Telekommunikationsnetzes erforderlichen In-
formationen ist.

Es folgen die Unteranspriche 2 bis 5 in unveranderter Form,

sowie die Anspriiche 7 bis 10 in angepasster Zahlweise als

neue Unteranspruche 6 bis 9."

weiter hilfsweise mit der MalRgabe, dass die Patentanspriiche

folgende Fassung erhalten (Hilfsantrag 2):

"1. Einrichtung zum Aktivieren mindestens einer Funktionalitat,
die in einem Endgerat eines Telekommunikationsnetzes,
vorzugsweise eines Mobilfunknetzes, implementiert ist und
Uber allgemein zugéangliche standardisierte Dienste hinaus-
geht, wobei die Benutzung des Telekommunikationsnetzes
durch Informationen ermoglicht wird, die in einem Teilneh-
mer-ldentifikations-Modul (SIM) gespeichert sind, dadurch
gekennzeichnet, dass die Funktionalitat mittels des Teil-
nehmer-ldentifikations-Moduls (5) aktivierbar ist, dass Mittel

(3) zum Auswerten eines im Teilnehmer-Identifikations-Mo-



dul (5) gespeicherten Codes vorgesehen sind und dass die
Funktionalitat aktiviert wird, wenn der ausgewertete Code
mit einem vorgegebenen Code ubereinstimmt und dass der
auszuwertende Code mindestens ein Teil der zur Benut-
zung des Telekommunikationsnetzes erforderlichen Infor-
mationen ist.

Es folgen die Unteranspriiche 2 bis 5 in unveranderter Form,

sowie die Anspriiche 7-10 in angepasster Zahlweise als neue

Unteransprtiche 6-9."

Nach Auffassung der Beklagten ist die Klage unzulassig, weil der Klageschriftsatz
nicht ordnungsgeman unterschrieben und die Identitat seines Verfassers nicht er-
kennbar sei. Im Ubrigen halt sie den Gegenstand des Streitpatents zumindest im

hilfsweise verteidigten Umfang fiir patentfahig.

Entscheidungsgrinde

Die Klage fuhrt - wie aus der Urteilsformel ersichtlich - zur Nichtigerklarung des
Streitpatents im beantragten Umfang.

Die Klage ist zulassig, denn die Schriftform ist gewahrt.

Als bestimmender Schriftsatz muss die Klageschrift eigenhandig unterschrieben
sein (8 99 Abs 1 PatG iVm 88 129, 130 ZPO). Die Unterschrift muss ein die Identi-
tat des Unterschreibenden ausreichend kennzeichnender, einmaliger Schriftzug
mit individuellem Charakter sein, der sich als Wiedergabe eines Namens darstellt
und die Absicht einer vollen Unterschriftsleistung erkennen lasst; lesbar muss der
Schriftzug nicht sein (vgl BGH NJW 1997, 33, 80). Diesen Anforderungen genugt
die Unterschrift unter dem Klageschriftsatz. Sie stellt sich als voller Schriftzug und
nicht nur als Paraphe dar.



Die Frage, ob die Schriftform deshalb nicht gewahrt wurde, weil im Zeitpunkt der
Erhebung der Klage die Autorenschaft nicht gesichert war (vgl BGH
NJW 1997, 33, 80f) - zwei der Patentanwalte der die Klagerin vertretenden Kanzlei
tragen den Familiennamen Weisse - kann offen bleiben, denn ein Mangel ware je-
denfalls rechtzeitig geheilt worden. Der Schriftsatz der Klagerin vom 20. April 2005
tragt namlich dieselbe Unterschrift wie der Klageschriftsatz, erganzt um den Na-
mensstempel "JOorg Weisse". Damit sind jegliche Zweifel an der Autorenschaft
ausgeraumt. Eine solche "Nachbesserung" ist zulassig (vgl Baumbach/Hartmann,
ZPO, 63. Aufl., 8 129 Rn 25). Das beruht darauf, dass die Erhebung einer Nichtig-
keitsklage nicht fristgebunden ist. Daher ist der maf3gebliche Zeitpunkt fur die Er-
fullung der Zulassigkeitsvoraussetzung der Schriftftorm grundsatzlich der Schluss
der muindlichen Verhandlung (vgl Zéller/Greger, ZPO, 23. Aufl, Rn 9 vor § 253;
Thomas/Putzo, ZPO, Vorbem. § 253, Rn 11 mwN).

Die Klage ist begrindet. Der Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 in
der erteilten Fassung ist gegentiber dem vorbekannten Stand der Technik nicht
patentfahig, denn die Erfindung ist nicht neu (8 22 Abs 1, Nr 1, § 21 Abs 1 Nr 1,
8§ 3 PatG). Ein eigenstandig patentfahiger Gehalt der Patentanspriiche 2 bis 8 ist
nicht erkennbar.

Entsprechendes gilt, soweit die Beklagte Patentanspruch 1 in den Fassungen

nach den Hilfsantragen 1 und 2 verteidigt.

1. Das Streitpatent betrifft eine Einrichtung zum Aktivieren mindestens einer Funk-
tionalitat, die in einem Endgerat eines Telekommunikationsnetzes, vorzugsweise
eines Mobilfunknetzes, implementiert ist und tber allgemein zugangliche standar-
disierte Dienste hinausgeht, wobei die Benutzung des Telekommunikationsnetzes
durch Informationen ermdglicht wird, die in einem Teilnehmer-ldentifikations-Mo-
dul (SIM) gespeichert sind. Nach der Patentbeschreibung sind standardisierte
Dienste und Funktionalitaten, die beispielsweise in einem Mobiltelefon eingebaut
sind, grundsatzlich allen Teilnehmern des Mobilfunknetzes zuganglich. Deshalb



sei es einem Netzbetreiber nicht moglich, seinen eigenen Teilnehmern besondere
in den Mobiltelefonen eingebaute Dienste, die Uber die standardisierten Dienste
hinausgehen, anzubieten, ohne auch den Teilnehmern anderer Netze diese be-
sonderen Dienste zugéanglich zu machen. Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein
Aktivieren einer in einem Endgerat implizierten Funktionalitat selektiv zu ermdgli-
chen und dabei eine missbrauchliche Aktivierung zu verhindern. Diese Aufgabe
soll dadurch gelost werden, dass die Funktionalitat mittels des Teilnehmer-Identifi-

kations-Moduls aktivierbar ist.

2. Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung beschreibt - nach Merkmalen geglie-

dert - eine

Einrichtung zum Aktivieren mindestens einer Funktionalitat,
2. die in einem Endgerat eines Telekommunikationsnetzes, vorzugsweise
eines Mobilfunknetzes, implementiert ist und
tber allgemein zugangliche standardisierte Dienste hinausgeht,
4. wobei die Benutzung des Telekommunikationsnetzes durch Informatio-
nen ermdglicht wird,
5. die in einem Teilnehmer-ldentifikations-Modul (SIM) gespeichert sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
6. die Funktionalitdt mittels des Teilnehmer-Identifikations-Moduls (5) akti-

vierbar ist.

Die Gegenstande von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung und von Patent-
anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 umfassen jeweils den Gegenstand
des enger gefassten Patentanspruchs 1 in der Fassung gemal Hilfsantrag 2.

Sein Gegenstand ist nicht neu:



3. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 beschreibt eine

5.

Einrichtung zum Aktivieren mindestens einer Funktionalitat,

die in einem Endgerat eines Telekommunikationsnetzes, vorzugsweise
eines Mobilfunknetzes, implementiert ist und

uber allgemein zugangliche standardisierte Dienste hinausgeht,

wobei die Benutzung des Telekommunikationsnetzes durch Informatio-
nen ermdglicht wird,

die in einem Teilnehmer-ldentifikations-Modul (SIM) gespeichert sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

6.

die Funktionalitdt mittels des Teilnehmer-ldentifikations-Moduls (5) akti-
vierbar ist,

dass Mittel (3) zum Auswerten eines im Teilnehmer-ldentifikations-Mo-
dul (5) gespeicherten Codes vorgesehen sind und

dass die Funktionalitat aktiviert wird, wenn der ausgewertete Code mit ei-
nem vorgegebenen Code lbereinstimmt und

dass der auszuwertende Code mindestens ein Teil der zur Benutzung

des Telekommunikationsnetzes erforderlichen Informationen ist.

a) Als Fachmann ist ein Hochschulingenieur der Fachrichtung Nachrichtentechnik

anzusehen mit mehrjahriger Berufserfahrung in der Entwicklung von Endgeraten

in Telekommunikationsnetzen und den dazu gehoérigen Funktionalitaten.

b) Die Druckschrift E1, vgl Abstract, Figuren 1 bis 3, Seite 2 Zeile 3 bis Seite 4

Zeile 23, Seite 6 Zeile 20 bis Seite 9 Zeile 22, zeigt eine Einrichtung zum Aktivie-

ren mindestens einer Funktionalitat (Merkmal 1; insbes S 7 Z 36 bis S 8 Z 7), die

in einem Endgerat (Mobiltelefon) eines Telekommunikationsnetzes implementiert
ist (Merkmal 2; insbes S6 235 bis S7 212, S7 Z219-27, S8 Z216-24, S9

Z 11-22), wobei die Benutzung des Telekommunikationsnetzes durch Informatio-

nen ermdoglicht wird, die in einem Teilnehmer-ldentifikations-Modul (SIM) gespei-
chert sind (Merkmale 4 und 5; insbes Fig 1 und 2, card 120 (SIM), S 3 Z 21-29,
S6Z15bisS72Z18,S 8Z24-29).



Die in dem bekannten Endgerat implementierten Funktionalitaten gehen tber all-
gemein zugangliche standardisierte Dienste hinaus (Merkmal 3; vgl insbes das
Sperren von vorbestimmten Rufnummern, S7 Z 36 bis S8 210, S8 Z216-37, S 9
Z 19-22) und sind mittels des Teilnehmer-ldentifikations-Moduls aktivierbar (Merk-
mal 6; durch Lesen des Inhalts des Speichers 133 des Teilnehmer-ldentifikations-
Moduls 120, Fig 3, S6 Z227-37,S7 228bisS827,S82716-18,S9 Z 11-22).

Des weiteren sind gemald E1 Mittel zum Auswerten eines im Teilnehmer-ldentifi-
kations-Modul gespeicherten Codes vorgesehen und der auszuwertende Code ist
mindestens ein Teil der zur Benutzung des Telekommunikationsnetzes erforderli-
chen Informationen (Merkmale 7 und 9, S 6 Z 27 bis S 8 Z 18, insbes Inhalte des
Speichers 132 - subscriber validation code - und des Speichers 133). Nachdem
der auszuwertende Code mindestens ein Teil des zur Benutzung des Telekommu-
nikationsnetzes erforderlichen Informationen ist (Speicher 132, S7 Z 13-18), er-
kennt der Fachmann im Zusammenhang dieser Code-Auswertung aufgrund des
ihm zuzurechnenden Fachwissens ohne weiteres und selbstverstandlich, dass die
(Uber allgemein zugangliche standardisierte Dienste hinausgehende) Funktionali-
tat aktiviert wird, wenn der ausgewertete Code mit einem vorgegebenen Code
Ubereinstimmt (Merkmal 8; S 7 Z 31 bis S 8 Z 18; BGH GRUR 1995, 330 - Elektri-

sche Steckverbindung).

c) Der Vortrag der Beklagten, dass die Aktivierung der patentgeméfien Funktiona-
litat ohne Zutun des Benutzers, allein mittels des Teilnehmer-ldentifikations-Modul
erfolge, Uberzeugt nicht, weil auch bei der aus der Druckschrift E1 bekannten Ein-
richtung die Aktivierung ohne Zutun des Benutzers erfolgt, vgl Seite 7 Zeile 31 bis
Seite 8 Zeile 7. Letzteres gilt auch dann, wenn der zum Aktivieren der Funktionali-
tat auszuwertende Code, der Aktivierung vorangehend, auf dem Teilnehmer-lden-

tifikations-Modul abgespeichert worden sein mag.



-10 -

Auch die Argumentation der Beklagten, die Gber allgemein zugangliche standardi-
sierte Dienste hinausgehenden Funktionalitaten seien als "versteckte/schlafende”
Funktionen in dem Endgerét implementiert, vermag, sofern sie Uberhaupt eine
Stutze im Wortlaut des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 findet, nicht zu Uberzeu-
gen, weil, wie oben unter Abschnitt 3.b) dargelegt, insbesondere die aus E1 be-
kannte Funktionalitdt des Sperrens von vorbestimmten Rufnummern ebenfalls im
Endgerat implementiert ist und erst mittels des Teilnehmer-ldentifikations-Moduls

aktivierbar ist.

4. Die auf Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung rtiickbezogenen Unteranspri-
che 2 bis 8 lassen keinen eigenstandig patentfahigen Gehalt erkennen. Auf den
substantiierten Angriff der Klagerin vermochte die Beklagte keine die Patentfahig-

keit begriindenden Merkmale zu benennen.
Entsprechendes gilt fir die auf Patentanspruch 1 in den hilfsweise verteidigten
Fassungen rickbezogenen Unteranspriche (unabhéngig davon, ob die Anpas-
sung korrekt erfolgt ist).

"
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 ZPO, die
Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm
8 709 ZPO.

Winkler Schuster Dr. Hartung Dr. Zehendner Hoppler
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