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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung tUber den Widerruf des europaischen

Patents Nr. 0 735 507.

II. Mit dem Einspruch war das Patent im vollen Umfang,
gestliitzt auf Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit und
mangelnde erfinderische Tatigkeit, Artikel 54 (1), (2),

56 EPU) und Artikel 100 c) EPU (unzul&ssige Erweiterung),
angegriffen worden. Zum Stand der Technik wurde
insbesondere auf die folgenden Entgegenhaltungen

verwiesen:

E3: EP-0 635 801 A2 und
E4: DE-43 10 517 Al.

III. Das Patent wurde mangels erfinderischer Tatigkeit des
Gegenstands des Patentanspruchs 1 in der erteilten
Fassung im Hinblick auf den in E3 und E4 offenbarten
Stand der Technik widerrufen. Zu dem Einspruchsgrund
Artikel 100 c¢) EPU vertrat die Einspruchsabteilung die
Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1
mit den streitigen Anderungen nicht {iber den Inhalt der
Anmeldung in der ursprlinglich eingereichten Fassung

hinausgehe.

IV. Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) legte gegen
diese Entscheidung Beschwerde ein und begrlindete in den
schriftlichen Eingaben, warum das Streitpatent in der
erteilten Fassung aufrechtzuerhalten sei. Die
Beschwerdegegnerin (Einsprechende) berief sich in ihrem
schriftlichen Vorbringen auf die Einspruchsgrinde

mangelnde erfinderische Tatigkeit und unzuldssige
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Erweiterung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 (die
zweimalige Einflgung von "ausschlief3lich" im

kennzeichnenden Teil) .

Die Kammer verwies in einer die Ladung zur mindlichen
Verhandlung begleitenden Mitteilung darauf, dass die
Entscheidung Uber die Beschwerde untrennbar mit der
Beurteilung des Einspruchsgrundes Artikel 100 c) EPU
zusammenhdnge, zumal die Auslegung der betroffenen
Merkmale auch bei Bejahung der Offenbarung in den
ursprlinglichen Unterlagen wesentlich fir die Bewertung

der erfinderischen Tatigkeit scheine.

Am 31. Marz 2006 fand eine mindliche Verhandlung vor der
Beschwerdekammer statt, in welcher die
Beschwerdefiihrerin einen geanderten Patentanspruch 1

gemafs Hauptantrag einreichte.

Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) beantragte als
Hauptantrag die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
und die Aufrechterhaltung des Patents mit folgender

Fassung:

Patentanspruch 1 eingereicht in der mindlichen
Verhandlung am 31. Marz 2006 und die Ubrigen Unterlagen

in der erteilten Fassung.

Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) beantragte als
Hilfsantrag, Patentanspruch 1 dahingehend abzuandern,
dass in der handschriftlichen Erganzung des
Patentanspruchs 1 gemaf Hauptantrag nach dem Wort
"Tragerelementesgs" die folgende Einfligung vorgenommen

wird: " (Telefonkarte, Kontokarte, Chip-Karte)".
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Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die

Zurickweisung der Beschwerde.

Der Patentanspruch 1 gemdfs Hauptantrag lautet wie folgt

(die Kammer hat die Formatierungen durehgestrieher und

unterstrichen hinzugefliigt, um die gegeniiber

Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung gestrichenen

und hinzugefliigten Merkmale hervorzuheben) :

"l. Kontaktiereinheit, insbesondere nach der PCMCIA-Norm,
fir kartenfdrmige Tragerelemente (2) elektronischer
Baugruppen (13), mit einer Basisplatte (3), deren Breite

. . Lub ek g o] ETA

le] el bej ‘e g . ;

e : 3 : £ & o e 1 (2)
entsprieht mit einer zur planparallelen Aufnahme eines

kartenfdé4rmigen Tragerelementes geeigneten GrdRe sowie

mit wenigstens einer im wesentlichen parallel zu
Basisplatte (3) angeordneten Leiterplatte (6), die an
einer Oberflache Kontaktelemente (7) flur die
elektronischen Baugruppen (13) des kartenfdrmigen
Tragerelements (2) aufweist und mit einem an einer Kante
der Basisplatte (3) angeordneten AnschlufRfeld (5)
verbunden ist,

gekennzeichnet durch

ein plattenfdérmiges, zur Basisplatte (3)
deckungsgleiches Abdeckelement (8), das mit der
Basisplatte (3) ausschliefflich im Bereich der das
AnschluRfeld (5) aufnehmenden Kante und im Bereich der
dieser Kante gegenuberliegenden Ecken (15) verbunden ist,
wobei die zwischen Basisplatte (3) und Abdeckelement (8)
angeordnete Leiterplatte (6) zusammen mit dem
Abdeckelement (8) einen schlitzartigen Einschubkanal fir

das kartenfdrmige Tragerelement (2) bildet und ein in
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diesem Einschubkanal aufgenommenes kartenfdrmiges
Tragerelement (2) aussehlieRlieh im Bereich der die
Basisplatte (3) und das Abdeckelement (8) miteinander
verbindenden, dem Anschluffeld (5) gegenliberliegenden

Ecken (15) seitlich gefthrt ist."

Die Einspruchsabteilung hatte in der angefochtenen
Entscheidung zur Offenbarung und Bedeutung der
streitigen Merkmale ("ausschliefflich ..") wie folgt

Stellung genommen:

Durch die Ausfihrungen in der urspringlichen
Beschreibung (an den Stellen, die den Absatzen [0008]
und [0017] in der Patentschrift entsprechen), dass das
Abdeckelement im Bereich der das Anschlussfeld
aufnehmenden Kante und "wenigstens" im Bereich der
dieser Kante gegenlberliegenden Ecken befestigt sei und
mit der Basisplatte in Verbindung stehe, sei auch
eindeutig ein Ausfihrungsbeispiel offenbart, bei welchem
das Abdeckelement "ausschliefflich" im Bereich der das
Anschlussfeld aufnehmenden Kante und im Bereich der
dieser Kante gegenliberliegenden Ecken verbunden sei. Aus
der Offenbarung an diesen Stellen, dass ein
Tragerelement (Chip-Karte) seitlich gefihrt werde, "da
die Basisplatte und die Abdeckplatte im Bereich der
vorderen Ecken in Verbindung stehen", kdénne man
entnehmen, dass das kartenfdrmige Tragerelement
"ausschliefRlich" im Bereich dieser Ecken seitlich

gefihrt sei.
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Die Argumentation der Beschwerdeflhrerin

(Patentinhaberin) lasst sich wie folgt zusammenfassen:

Die erste Anderung des Patentanspruchs 1 gemaR
Hauptantrag betreffe den Ersatz des streitigen Ausdrucks
"deren Breite im Einschubbereich der Basisplatte (3) in
ein elektronisches Verarbeitungsgerdt der Breite des
aufzunehmenden kartenfdrmigen Tragerelements (2)
entspricht" durch den Ausdruck "mit einer zur
planparallelen Aufnahme eines kartenfdrmigen
Tragerelementes geeigneten GrodfRe". Das neue Merkmal sei
woOrtlich im Patentanspruch 1 in der urspringlich
eingereichten Fassung enthalten gewesen. Die Anderung

verstoRe daher nicht gegen Artikel 123 (2) EPU.

Diese Anderung stelle auch keine unzuldssige Erweiterung
des Schutzbereichs im Sinne des Artikels 123 (3) EPU dar.
An mehreren Stellen der Patentschrift (siehe Absatze
[0008], [0016], [0019] und Patentanspruch 1) werde
eindeutig offenbart, dass die Kontaktiereinheit im
Einschubbereich der Basisplatte Abmessungen nach der
PCMCIA-Norm hinsichtlich der Lange und der Breite
aufweise. AuRerdem sei flr den Fachmann angesichts der
Darstellungen in den Figuren 1 und 5 und der Erwahnung
von Chip-Karten, Telefonkarten und Kontokarten implizit
offenbart, dass es sich um kartenfdérmige Tragerelemente
gemaf? der Norm ISO-7816 handele. Da die Normen PCMCIA
und ISO-7816 die gleiche Breite vorschrieben, folge
zwangslaufig daraus, dass die Tragerelemente und die
Kontaktiereinheit im Einschubbereich der Basisplatte in
das elektronische Verarbeitungsgerat die gleiche Breite
aufwiesen. Das gestrichene Merkmal sei daher im

geanderten Patentanspruch 1 implizit enthalten. Die
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erste Anderung flthre somit zu keiner unzuldssigen

Erweiterung des Schutzbereichs.

Da die kartenfdrmigen Tragerelemente und die
Kontaktiereinheit im Einschubbereich der Basisplatte in
das elektronische Verarbeitungsgerat die gleiche Breite
aufwiesen, ergebe sich fir den Fachmann zwangslaufig
(auch angesichts der Figur 1 und der Absatze [0008] und
[0017] der Patentschrift), dass ein in dem Einschubkanal
aufgenommenes kartenfdrmiges Tragerelement
ausschliefflich im Bereich der die Basisplatte und das
Abdeckelement miteinander verbindenden, dem
Anschlussfeld gegenliberliegenden Ecken seitlich gefihrt
werden kénne. Die zweite Anderung des Patentanspruchs 1
gemaf? Hauptantrag (Streichen des Wortes "ausschlieflich")
stelle deswegen ebenfalls keine Erweiterung des

Schutzbereichs des Patentanspruchs 1 dar.

Die zusadtzliche Einfligung im Patentanspruch 1 gemaf
Hilfsantrag mache noch deutlicher, dass die
kartenférmigen Tragerelemente der in der Einfigung
genannten Art die ISO-Norm 7816 erfiillten. Daraus folge,
dass die Tragerelemente und die Kontaktiereinheit im
Einschubbereich der Basisplatte in ein elektronisches

Verarbeitungsgerat die gleiche Breite aufweisen mlssten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat im

Wesentlichen Folgendes ausgefihrt:

Beide Anderungen des Patentanspruchs 1 gemif Hauptantrag

seien nach Artikel 123 (3) EPU unzuldssig.

Hinsichtlich der ersten Anderung sei festzustellen, dass

das hinzugefligte Merkmal "mit einer zur planparallelen
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Aufnahme eines kartenfdrmigen Tragerelementes geeigneten
GroRe" keine Information tber die Breite enthalte. Die
ISO-Norm 7816 sei in der Patentschrift gar nicht erwahnt.
Der Begriff "Chip-Karte" werde in der Beschreibung auch
flir Karten verwendet, die kleiner seien als die Karten
nach der Norm ISO-7816 (siehe die Plug-in-Karte 14 in
Figur 5 und Absatz [0019] der Patentschrift). Die erste
Anderung erweitere den Schutzbereich, weil die Breite
der kartenfdrmigen Tragerelemente nunmehr auch kleiner

als die der Basisplatte der Kontaktiereinheit sein koénne.

Die zweite Anderung (Streichen des Wortes
"ausschlieRRlich") erweitere ebenfalls den Schutzbereich,
da das Tragerelement nunmehr Uber die ganze Lange in der
Kontaktiereinheit seitlich gefihrt werden kdnne,
insbesondere da das kartenfdrmige Tragerelement schmaler
als die Basisplatte sein kdénne. AufRerdem ware es selbst
mit einem Tragerelement gemafs der ISO-Norm 7816 immer
noch méglich, das Tragerelement im gesamten
Einschubbereich der Basisplatte in das elektronische
Verarbeitungsgerat durch eine dinne Wand seitlich zu
fhren, wie z. B. E4, Spalte 2, Zeilen 45 bis 47, zeige.
Deswegen stelle das Weglassen von "ausschliefflich" eine
unzulassige Erweiterung des Schutzbereichs dar. Die

Anderung verstoRe somit gegen Artikel 123 (3) EPU.

Auch die Einfligung im Patentanspruch 1 gemé&fs Hilfsantrag
impliziere nicht zwangslaufig, dass die Tragerelemente
nur Abmessungen nach der ISO-Norm 7816 aufwiesen. Diese
Einfligung kdénne daher zu keiner anderen Beurteilung der

Anderungen als beim Hauptantrag fiihren.
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Entscheidungsgrinde

0996.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Artikel 123 (3) EPU

GemdR Artikel 123 (3) EPU diirfen die Patentanspriiche des
europaischen Patents im Einspruchsverfahren nicht in der
Weise geandert werden, dass der Schutzbereich erweitert

wird.

Patentanspruch 1 gemafs Hauptantrag bzw. Hilfsantrag
wurde im Einspruchsbeschwerdeverfahren gedndert, so dass
sich die Frage der Zul&ssigkeit der Anderungen nach

Artikel 123 (3) EPU stellt.

Hauptantrag

Der Patentanspruch 1 gemafs Hauptantrag unterscheidet
sich von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung durch
zwei Anderungen. Die erste Anderung betrifft den Ersatz
des Ausdrucks "deren Breite im Einschubbereich der
Basisplatte (3) in ein elektronisches Verarbeitungsgerat
der Breite des aufzunehmenden kartenfdrmigen
Tragerelements (2) entspricht" durch den Ausdruck "mit
einer zur planparallelen Aufnahme eines kartenfdrmigen
Tragerelementes geeigneten GréfRe". Die zweite Anderung
betrifft das Weglassen von "ausschliefflich" bei der
Festlegung des Bereichs, in dem das Tragerelement

seitlich gefthrt ist.

Bezliglich der ersten Anderung hat die Beschwerdefiithrerin
im Wesentlichen argumentiert, dass die Streichung des

Merkmals keine unzulassige Erweiterung des
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Schutzbereichs darstelle, weil die sich entsprechenden
Breiten flr den Fachmann aus der normgemaffen Ausfihrung
des kartenfdrmigen Tragerelements und der Basisplatte

implizit hervorgingen.

Nach Auffassung der Kammer trifft die Argumentation der
Beschwerdeflhrerin nicht zu. Es ist unstreitig, dass das
hinzugefliigte Merkmal des Patentanspruchs 1 nicht die
Breite der Basisplatte als der Breite des aufzunehmenden
kartenfdé4rmigen Tragerelements festlegt. Der Wortlaut des
geanderten Patentanspruchs 1 umfasst daher auch
Kontaktiereinheiten fir kartenfdrmigen Tragerelemente,

die z. B. schmdler als die Basisplatte sind.

Auch eine Heranziehung der Beschreibung und der
Zeichnungen zur Auslegung des Patentanspruchs 1 im Sinne
des Artikels 69 EPU fithrt zu keinem anderen Ergebnis. Es
ist unbestritten, dass die Kontaktiereinheit im
Ausflihrungsbeispiel eine PCMCIA-Karte ist und dass die
Basisplatte die "normgemdfen PCMCIA-Karten-Abmessungen
hinsichtlich der Lange und der Breite" aufweisen kann
und somit im Einschubbereich in das elektronische
Verarbeitungsgerat eine Breite gemafyd der PCMCIA Norm
aufweisen kann (Absadtze [0008] und [0016]). Hingegen
fehlt jede Erwdhnung der ISO-Norm 7816 fir die
kartenférmigen Tragerelemente. Die Kammer halt es zwar
flir wahrscheinlich, dass der Fachmann im Hinblick auf
die Figuren 1 und 5 und die Hinweise auf "Telefonkarten"
(s. Spalte 1, Zeilen 31 bis 33) und "Kontokarten"

(s. Spalte 5, Zeilen 32 bis 35) annehmen wlirde, dass es
sich im Ausfihrungsbeispiel um Karten nach der ISO-Norm
7816 handeln dirfte. Damit hatten solche Karten im
Rahmen der festgelegten Toleranzen die gleiche Breite

wie die flir PCMCIA festgelegte Breite im Einschubbereich
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in das elektronische Verarbeitungsgerat. Aber diese
Offenbarung ist weder unmittelbar und eindeutig, noch
reicht sie aus, um das Merkmal der entsprechenden
Breiten als implizit im Patentanspruch 1 enthalten zu
betrachten. Einerseits ist die Breite im Einschubbereich
nach Patentanspruch 1 nicht auf PCMCIA-Norm beschrankt,
sondern die Kontaktiereinheit ist nur "insbesondere"
nach dieser Norm ausgefiihrt. Andererseits geht aus der
Beschreibung und den Zeichnungen ebenfalls nicht
eindeutig hervor, dass die Tragerelemente und die
Basisplatte zwangsladufig die gleiche Breite aufweisen
missen. Chip-Karten anderer (kleinerer) Formate waren
vor dem Prioritdtstag des Patents schon bekannt (siehe
z. B. Dokument E3, Spalte 4, Zeile 55 bis Spalte 5,
Zeile 2). AuRerdem wird der Begriff "Chip-Karte" auch in
der Patentschrift fir Karten unterschiedlicher Formate
verwendet (siehe Spalte 5, Zeilen 24 bis 31 und Figur 5).
Der geanderte Patentanspruch 1 schliefd3t daher nicht aus,
dass die Breite der Basisplatte im Einschubbereich der
Basisplatte in ein elektronisches Verarbeitungsgerat wvon
der Breite des aufzunehmenden kartenfdrmigen

Tragerelements abweicht.

Durch die zweite inderung, das Weglassen von
"ausschlieRlich", wird diese Schlussfolgerung noch
bekraftigt. Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 schliefRt
nicht mehr aus, dass auBerhalb des Bereichs (der
vorderen Ecken), wo die Basisplatte und das
Abdeckelement miteinander verbunden sind, eine weitere
seitliche FUhrung des Tragerelementes vorhanden ist.
Gerade wenn die Breite des Tragerelements kleiner ist
als die Breite des Einschubbereichs nach PCMCIA ware
eine seitliche Fihrung in einem schmdleren (optionalen)

Einschubschlitz (Figur 1, Absatz [0016]) oder innerhalb
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der Kontaktiereinheit notwendig, um das angestrebte Ziel
einer Fihrung und sicheren Kontaktierung zu erreichen
(Absatz [0006]). Die Beschreibung und die Zeichnungen
enthalten keine eindeutigen Hinweise, dass der
Gegenstand des Streitpatents auf Kontaktiereinheiten
beschrankt ist, bei welchen die seitliche Fihrung
ausschliefflich im Bereich der vorderen Ecken erfolgt.
Selbst beil einem Tragerelement gemdfs der ISO-Norm 7816
ware es unter Ausnutzung der normgemafien Toleranzen
mdglich, das Tragerelement im Einschubbereich der
Basisplatte in das elektronische Verarbeitungsgerat
durch eine dinne Wand seitlich zu fuhren, wie
beispielsweise Dokument E4 (Spalte 2, Zeilen 16 bis 56)
zelgt.

3.6 Die Anderungen des Patentanspruchs 1 gemif Hauptantrag
wlrden daher zu einer unzuldssigen Erweiterung des
Schutzbereichs fithren und sind nach Artikel 123 (3) EPU

nicht zulassig.

3.7 Aus diesen Grlnden ist der Hauptantrag nicht gewadhrbar.
4. Hilfsantrag
4.1 Der Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag unterscheidet

sich vom Patentanspruch 1 gemaf Hauptantrag nur dadurch,
dass nach dem Wort "Tragerelementes" die Einfigung
" (Telefonkarte, Kontokarte, Chip-Karte)" vorgenommen

wird.

4.2 Die in Klammern angeflhrten Typen von Karten kdnnen
nicht als eine Beschrankung des Tragerelementes auf die
drei beispielhaft genannten Karten angesehen werden (vgl.

T 760/90, nicht im ABl. EPA verdffentlicht, Punkt 2.1).

0996.D
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Hierzu bedlrfte es einer klaren Festlegung des Merkmals
Tragerelement. Ein Einschub in Form eines
Klammerausdrucks, welcher Ublicherweise nur als
erklarend oder beispielhaft angesehen wird, ist unter
diesen Umstanden mit Bezugszeichen vergleichbar, welche
das Verstandnis eines Patentanspruchs erleichtern koénnen,
aber nicht zu einer einschrankenden Auslegung des
Patentanspruchs herangezogen werden (vgl. Regel 29 (7)
EPU) . Aus den Aufzadhlungen in Klammern kann nach
Auffassung der Kammer auf jeden Fall nicht abgeleitet
werden, dass die kartenfdrmigen Tragerelemente die
Abmessungen der ISO-Norm 7816 erfillen. AufRerdem gilt
auch hier das unter Punkt 3.4 oben Gesagte, dass
Patentanspruch 1 auch nicht auf Kontaktiereinheiten mit
einer Breite nach PCMCIA-Norm im Einschubbereich

beschrankt ist.

Daher verstoflen auch die Anderungen des
Patentanspruchs 1 gemafs Hilfsantrag gegen Artikel 123 (3)
EPU, und der Hilfsantrag ist ebenfalls nicht gewdhrbar.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Die Geschdftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

D. Sauter F. Edlinger
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