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hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 26. September 2000 unter Mitwirkung des Vor-
sitzenden Richters Dipl.-Phys. Grimm, der Richter Dipl.-Ing. Bertl und Dipl.-Ing.
Prasch sowie der Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen die Erteilung des Patents mit der Bezeichnung
"Chipkarte"
hat die Firma G... GmbH, Munchen, Einspruch erhoben.
Die Patentabteilung 53 hat nach Prifung des Einspruchs mit Beschlul3 vom
23. Dezember 1998 das Patent widerrufen. In den Grinden ist ausgefihrt, dal} der

Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Gegen diesen Beschlul richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.



Der erteilte Patentanspruch 1, der dem Hauptantrag zugrunde liegt, lautet:

"Chipkarte mit einem Mikrokontroller sowie Kontakt-Anschllissen
und/oder kontaktlosen Anschlissen zum Datenaustausch mit ei-
nem Schreib/Lesegerdt dadurch gekennzeichnet,
- dal die Anschlusse (1, 2, 3) an eine Verbindungseinheit (CIC;4)
gefuhrt sind,

- dald mehrere Mikrokontroller (5;7) auf der Chipkarte vorgesehen
sind,

- dald der CIC (4) an Hand der an einem der Anschlusse (1, 2, 3)
anliegenden Information erkennt, welcher der Mikrokontroller (5;7)
mit dem Schreib/Lesegerat in Datenaustausch treten soll, und

- dald der CIC (4) eine Verbindung (6) zum Datenaustausch zwi-
schen den Anschlussen (1, 2, 3) und dem jeweils zugehorigen

Mikrokontroller durchschaltet."

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I, Uberreicht in der mindlichen Verhand-

lung lautet:

"Chipkarte mit mehreren Mikrokontrollern (5, 7) sowie Anschlis-
sen (1, 2, 3) zum Datenaustausch mit einem Schreib/Lesegerat,
wobei die Anschlisse (1, 2, 3) Kontaktanschllisse und/oder kon-
taktlose Anschlisse und die verschiedenen Mikrokontroller (5, 7)
separat ansteuerbar sind,

dadurch gekennzeichnet,

dald die Anschlisse (1, 2, 3) an eine Verbindungseinheit (4, CIC)
gefuhrt sind, die anhand der an einem der Anschlusse (1, 2, 3)
anliegenden Informationen oder anhand der physikalischen Aus-
gestaltung der Anschlisse (1, 2, 3) entscheidet, welcher der
Mikrokontroller (5, 7) mit dem Schreib/Lesegerat in Datenaus-

tausch treten soll, wobei die Verbindungseinheit (4) anschliefend



eine Verbindung (6) zum Datenaustausch zwischen den An-
schlussen (1, 2, 3) und dem jeweils ausgewahlten Mikrokontroller
(5, 7) durchschaltet."

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag Il, ebenfalls Uberreicht in der mundlichen

Verhandlung lautet:

"Chipkarte mit mehreren Mikrokontrollern (5, 7) sowie Anschlis-
sen (1, 2, 3) zum Datenaustausch mit einem Schreib/Lesegerat,
wobei die Anschlusse (1, 2, 3) Kontaktanschlisse und/oder kon-
taktlose Anschlisse und die verschiedenen Mikrokontroller (5, 7)
separat ansteuerbar sind,

dadurch gekennzeichnet,

dald die Anschlusse (1, 2, 3) an eine Verbindungseinheit (4, CIC)
gefuhrt sind, die anhand der physikalischen Ausgestaltung der
Anschlisse (1, 2, 3) entscheidet, welcher der Mikrokontroller (5, 7)
mit dem Schreib/Lesegerat in Datenaustausch treten soll, wobei
die Verbindungseinheit (4) anschliel3end eine Verbindung (6) zum
Datenaustausch zwischen den Anschlissen (1, 2, 3) und dem

jeweils ausgewahlten Mikrokontroller (5, 7) durchschaltet.”

Die Patentinhaberin ist der Meinung, dal} die Chipkarte nach dem Streitpatent
patentfahig gegenuber dem Stand der Technik sei. Durch die Formulierungen
nach den Hilfsantragen | bzw. |l werde weder der Schutzbereich des erteilten

Patents erweitert noch ein Aliud erzeugt.



Die Patentinhaberin stellt den Hauptantrag,

das Patent in der erteilten Fassung vom 20. Juli 1995 aufrecht-
zuerhalten; hilfsweise in der Fassung gemal} Hilfsantrag | vom
26. September 2000, Uberreicht in der mindlichen Verhandlung,
aufrechtzuerhalten; hochstfursorglich in der Fassung gemal
Hilfsantrag Il vom 26. September 2000, Uberreicht in der mundli-
chen Verhandlung, aufrechtzuerhalten; jeweils mit Beschreibung
Spalte 1 bis Spalte 2, Zeile 14 und 1 Blatt Zeichnung, Figuren 1

und 2 aus Patentschrift.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurltickzuweisen.

Die Einsprechende ist der Meinung, dal} die Gegenstande der Patentanspriche 1
nach den Hilfsantragen | und Il unzulassig gegenlber dem erteilten Patent abge-
andert seien. Uberdies ergebe sich die Chipkarte nach dem Streitpatent aus der
DE 39 35 364 C1 und der EP 0 554 164 A1, gegebenenfalls zusammen mit der
DE 91 00 861 U1, fur den Fachmann ohne erfinderisches Zutun.

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulassig. Sie hat jedoch kei-
nen Erfolg, da das Patent gemal PatG § 21Abs 1, Zi 1 in Verbindung mit § 4 zu

widerrufen ist.

Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach dem Hauptantrag ist eine Chipkarte, bei
der mehrere Mikrokontroller auf der Chipkarte vorgesehen sind. Die Anschllsse

der Karte zum Datenaustausch mit einem Schreib/Lesegerat sind Kontakt- An-



schliisse und/oder kontaktlose Anschllisse und sie sind an eine Verbindungsein-
heit gefuhrt. Die Verbindungseinheit erkennt bzw. entscheidet welcher der Mikro-
kontroller mit dem Schreib/Lesegerat in Datenaustausch treten soll und schaltet
eine entsprechende Verbindung durch. Die Auswahl des Mikrokontrollers erfolgt
nach dem Hauptantrag anhand der anliegenden Information, nach dem Hilfsantrag
| anhand der anliegenden Information oder der physikalischen Ausgestaltung der
Anschlusse nach Hilfsantrag Il nur anhand der physikalischen Ausgestaltung der

Anschllsse.

Im Einspruchsverfahren wurden u.a. folgende vorveroffentlichte Druckschriften

genannt, denen eine besondere Bedeutung zukommt:

1.) DE 39 35 364 C1
2.) EP 0554 164 A1 (entspricht DE 693 08 336 T2)

Hauptantrag:

Die Chipkarte nach dem Patentanspruch 1 gemal} Hauptantrag beruht nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit.

Aus der DE 39 35 364 C1 ist eine Chipkarte mit einem Mikrokontroller sowie
Kontakt-Anschlissen und kontaktlosen Anschlissen zum Datenaustausch mit ei-
nem Schreiblesegerat bekannt (vgl. insb. Figur 2 und zugehdriger Beschrei-
bungsteil Spalte 1, Zeile 66 bis Spalte 2, Zeile 7). Bei dieser bekannten Karte sind
die Anschlisse an eine Verbindungseinheit gefuhrt. Die Verbindungseinheit er-
kennt anhand der an einem der Anschlisse anliegenden Information, welcher der
Anschlusse mit dem Mikrokontroller in Datenaustausch treten soll (vgl. insb.
Spalte 2, Zeilen 11 bis 27) und schaltet eine Verbindung zum Datenaustausch
zwischen einen der Anschlisse und dem Mikrokontroller durch (vgl. insb. Spalte 2,
Zeilen 39 bis 43).



Die EP 0 554 164 A1 betrifft ebenfalls eine Chipkarte mit einem Mikrokontroller mit
Kontakt-Anschliussen zum Datenaustausch mit einem Schreiblesegerat (vgl. insb.
Figur 1). Die Anschlisse (CLK, I/O, RST, FUSE, PROG) sind an eine Ver-
bindungseinheit (CNVA) geflhrt. Die Schaltung auf der Chipkarte enthalt mehrere
Schaltkreise, u.a. zur Verarbeitung der Daten eines Protokolls, die separat und
parallel arbeiten (CNV1 ... 3), die als Mikrokontroller bezeichnet werden kdnnen.
Die Verbindungseinheit erkennt anhand der an einem der Anschlisse anliegenden
Information, welcher der Mikrokontroller flr das jeweilige Protokoll vorgesehen ist
und deshalb mit dem Schreib/Lesegerat in Datenaustausch treten soll (vgl. insb.

Patentanspruch 1).

Bei diesem Stand der Technik liegt es im Rahmen des Wissens und Kénnens des
Durchschnitts-Fachmanns, eine Chipkarte mit mehreren Mikrokontrollern nach der
EP 0 554 164 A1 auch fur Protokolle vorzusehen, die verschiedene Anschlisse,
namlich Kontakt-Anschlisse oder kontaktlose Anschlisse bendtigen, wie aus der
DE 39 35 364 C1 bekannt und Verbindungen durchzuschalten, wie ebenfalls aus
dieser Druckschrift bekannt, statt die einzelnen Einheiten an einem Bussystem
anzuschlieRen. Ohnehin ist bei einem Bussystem eine Auswahl der jeweiligen
angesprochenen Teilnehmer notwendig, was zumindest einem Durchschalten auf

logischer Ebene entspricht.

Erganzend wird auch noch darauf hingewiesen, dal® angesichts des Standes der
Technik die Auswahl des Entscheidungskriteriums, ob es namlich in der die phy-
sikalischen Ausgestaltung der Anschlisse allein oder zusammen mit der anlie-
genden Information besteht, nichts zur Patentfahigkeit des Patentanspruchs bei-
tragen konnte, da die Auswahl anhand der anliegenden Information aus der
EP 0 554 164 A1 und der physikalischen Ausgestaltung der Anschlisse aus der
DE 39 35 364 C1 bekannt ist, so dal} die Verwendung des einen oder des ande-

ren Kriteriums oder beider Kriterien dem Fachmann bekannt bzw. nahegelegt ist.



Der Fachmann gelangt somit ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des

Patentanspruchs 1.

Der Patentanspruch 1 ist nach allem nicht patentfahig.

Hilfsantrag I

Die Auffassung der Patentinhaberin, der Schutzbereich des Patents werde durch
die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag nicht verandert, vermag
nicht zu Uberzeugen: Sie weist darauf hin, dal der Patentanspruch 3 auf den Pa-
tentanspruch 1 rickbezogen sei, wodurch eine Lehre entstehe, die sowohl die
anliegende Information als auch die physikalische Ausgestaltung der Anschllsse
der Entscheidung der Verbindungseinheit zugrunde lege. Aus der Beschreibung
ergebe sich aber fur den Fachmann, dal} die Kriterien alternativ verwendet wer-

den, was im Patentanspruch ihrer Meinung auch zum Ausdruck komme.

Der Schutzbereich des Patents wird durch den Inhalt der Patentanspriiche be-
stimmt. Mit der Ruckbeziehung des erteilten Patentanspruchs 3 auf den An-
spruch 1 werden die Merkmale der beiden Anspriche aneinander gereiht, so dafl
ein Gegenstand entsteht, bei dem zugleich die anliegende Information und die
physikalische Ausgestaltung der Anschlisse fir die Entscheidung der Verbin-
dungseinheit berlcksichtigt wird. Eine alternative Auswahl der anliegenden Infor-
mation oder der physikalischen Ausgestaltung der Anschlisse wie sie mit dem
Anspruch 1 nach dem ersten Hilfsantrag beansprucht wird, erweitert deshalb den
Schutzbereich des erteilten Patents. Fur eine Auslegung der erteilten Patentan-
spruche auf der Grundlage der Beschreibung, wie sie die Patentinhaberin beab-
sichtigt, besteht in vorliegendem Fall, bei dem die Patentanspriche eine eindeu-

tige und klare Aussage machen, kein Platz.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist somit nicht gewahrbar.



Hilfsantrag Il:

Nach dem Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag Il wird nur die physikalische Aus-
gestaltung der Anschlisse der Entscheidung der Verbindungseinheit zugrunde
gelegt. Eine derartige Lehre fallt nicht unter den Schutzbereich des erteilten Pa-
tents, wie die obigen Ausfuhrungen zum Hilfsantrag | zeigen.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag Il ist deshalb ebenfalls nicht gewahrbar.
Mit den nichtgewahrbaren Patentanspriuchen 1 nach den einzelnen Antragen fal-
len auch die auf sie jeweils ruckbezogenen Unteranspruche.

Grimm Bertl Prasch Eder

pro



