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Sachverhalt und Antréage

D e Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der

Ei nspruchsabtei | ung, den Ei nspruch gegen das europdi sche
Patent O 493 738 zurickzuwei sen. I m Ei nspruchsverfahren
wur de unter anderem vorgetragen, dass der beanspruchte
Cegenstand durch den aus den Schriften

D2' : US- A-4 897 534 und
D6: EP- A-0 299 530

bekannten Stand der Techni k nahe gel egt sei.

Das Streitpatent weist vier unabhangi ge Anspriche auf:
di e Vorrichtungsanspriche 1 und 5, wobei Anspruch 5 den
am breitesten gefassten Vorrichtungsanspruch darstellt,
und di e Verfahrensanspriche 7 und 11

. D e Beschwerdef dhrerin (Ei nsprechende) beantragt in
i hrer Beschwer debegr iindung, di e angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent auf den Unfang
der Anspriche 4 und 6 bis 11 einzuschranken, weil der
CGegenstand der Anspriche 1 bis 3 und 5 in Hi nblick auf
di e Konbi nation von D2' mt D6 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe.

1. D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragt, die
Beschwer de zurickzuwei sen. Sollte die Beschwerde aber
erfolgreich sein, bittet sie um CGel egenheit, die
Unterl agen an die nicht angegriffenen Anspriche
anzupassen. Sie hat ferner einen Hlfsantrag auf
nundl i che Ver handl ung gestellt.
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D e angegriffenen unabhéngi gen Anspriche 1 und 5 | auten
wi e folgt:

"1. Datentrager, bestehend aus ei nem Kartenkdrper (1)
mt einer Aussparung, in der ein Tragerel enent
angeordnet ist, welches aus ei nem Substrat (8) besteht
mt einer ersten Seite mt nehreren Kontaktfl achen (9)
und mt einer der ersten gegenuberliegenden zweiten
Seite mt einem|C Baustein (5), dessen Anschl uBpunkte
uber elektrische Leiter (14) mt den Kontaktfl achen

ver bunden sind, wobei wenigstens der | C Baustein von

ei ner GQuBmasse (10) ungeben ist und die zweite Seite des
Tréagerelenments mt Hilfe einer thernoaktivierbaren

Kl ebeschicht (7) mt dem Kartenkorper verbunden i st,
wobei di e thernoaktivierbare Kl ebeschicht mt einer

O fnung (19) versehen ist, dadurch gekennzei chnet, daR
die Ofnung derart benessen und zum Tr ager el ement
positioniert ist, dall sie die GuBnmasse zum ndest in den
Randber ei chen, teilweise Uberdeckt."

"5. Tréagerelenent fur einen | C Baustein, bestehend aus
ei nem Substrat (8) mt einer ersten Seite mt nehreren
Kont aktfl &chen (9) und mt einer der ersten
gegeniuberliegenden zweiten Seite mt einem | C Baustein
(5), dessen Anschl uBpunkte Uber el ektrische Leiter (14)
mt den Kontaktfl &chen verbunden sind, wobei wenigstens
der |1 C-Baustein von einer GuBmasse (10) ungeben ist und
die zweite Seite des Tragerel enents eine

t her noakti vi erbare Kl ebeschicht (7) aufweist, wobei die
Kl ebeschicht nmit einer Ofnung (19) versehen ist,
dadur ch gekennzei chnet, daR die Offnung derart benessen
und zur GuRBnmasse positioniert ist, daB sie diese

zum ndest in den Randbereichen, teilweise Uberdeckt."
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D e Kammer hat in einem Bescheid vom 17. Februar 2003
dar gel egt, dass nach ihrer vorl &ufigen Meinung der
CGegenstand des Anspruchs 5 und somt auch der des
Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Mt Schrei ben vom 13. Juni 2003 teilte die
Beschwer degegnerin mt, dass sie die vorl aufige Meinung
der Kamrer teile und nicht beabsichtige, weiter auf den

Bescheid zu antwort en.

Di e Beschwerdef ihrerin hat sich zu dem Beschei d ni cht

geadullert.

Ent schei dungsgr inde

0205.D

Techni scher Hi ntergrund

Das Patent betrifft |aut Beschrei bungseinleitung
Datentrager mt integriertem Schaltkreis, die

bei spi el swei se als Identifikations-, Kredit- oder
Buchungskarten ei ngesetzt werden kdnnen. Bei der
Herstellung der Karten wird ein sogenanntes

Tréagerel enment in eine entsprechend angepasste Aussparung
des Kartenkorpers eingekl ebt. Das Tragerel enment best eht
aus ei nem Substrat, auf demein oder nehrere integrierte
Schal tkreise nontiert und mt Leiterbahnen verbunden
sind. Die integrierten Schaltkreise und Leiterbahnen
sind von einer Gussmasse ungeben (Spalte 1, Zeilen 7 bis
24). Zur Verkl ebung wird herkénmm i cherwei se ein

Hei Bkl ebefi |l m vorab in die Aussparung ei ngesetzt, um
spater unter Anwendung von Warne und Druck das

Tragerel ement mt dem Kartenk6rper zu verbinden

(Spalte 2, Zeilen 1 bis 22).
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Es stellt sich dabei das Problem dass wegen der

Tol eranzen in den AbmalRen des Kl ebefilns und des
Tragerel ements nicht die gesante zur Verfigung stehende
Kl ebef | &che genutzt wird, was zu einer geringeren
Festigkeit in der Verbindung zw schen Tragerel enent und
Karte fuhrt. Die Erfindung zielt auf eine verbesserte
Ver kl ebung des Tragerel enentes i m Datentrager ab bei

gl eichzeitig gutem Schutz des | C Bausteins gegen
mechani sche Bel astungen (vgl. Spalte 2, Zeilen 42 bis 47
des Streitpatents), indemder Klebefilmmt einer

O fnung versehen ist, die derart benessen und zum
Tragerel ement bzw. zur Qussnmasse positioniert ist, dass
sie die GQussmasse zum ndest in den Randbereichen
tei |l wei se Uberdeckt (siehe erteilte Anspriche 1 und 5).

Neuhei t

D2' zeigt in Figur 10 (vgl. auch Spalte 5, Zeile 47 bis
Spalte 6, Zeile 17) ein Tragerelenment fur einen IC
Baustein (3), bestehend aus einem Substrat (10) mt
einer ersten Seite mt nehreren Kontaktfl &achen (2) und
mt einer der ersten gegeniberliegenden zweiten Seite
mt einem | C Baustein (3), dessen Anschl usspunkte Uber
el ektrische Leiter (4) mt den Kontaktfl achen verbunden
sind, wobei die zweite Seite des Tragerel enents eine

t her noakti vi er bare Kl ebeschicht ("nelt adhesive filni)
aufwei st (vgl. Spalte 3, Zeilen 39 bis 41; Figur 2).

Der Gegenstand des Anspruchs 5 unterscheidet sich von
di esem St and der Techni k durch die fol genden Merkmal e:

i. Der ICBaustein ist von einer Gussmasse ungeben. Aus
D2' (Spalte 5, Zeilen 61 bis 65) geht nadmich hervor,
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dass lediglich die in den Figuren 9 und 10 gezeigten
Vertiefungen 40 mt Harz ausgefillt sind.

ii. Die Kl ebeschicht ist mit einer Ofnung versehen, die
derart bemessen und zur Gussmasse positioniert ist,
dass sie diese zum ndest in den Randbereichen
tei |l wei se uUberdeckt.

D6 zeigt in den Figuren 3 und 4 ein Tréagerel enent

best ehend aus ei nem Substrat (8) mt einer ersten Seite
mt mehreren Kontaktflachen (9) und mt einer der ersten
gegeniuberliegenden zweiten Seite mt einem | C Baustein
(5), dessen Anschl usspunkte Uber elektrische Leiter mt
den Kont aktfl &chen verbunden sind, wobei weni gstens der

| C-Baustein von einer Gussnmasse (10) ungeben ist und die
zweite Seite des Tragerel enments eine thernoaktivierbare
Kl ebeschi cht (7) aufweist, wobei die Klebeschicht mt
einer (ffnung (16) versehen ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 5 unterscheidet sich von

di esem St and der Techni k dadurch, dass die O fnung
derart bemessen und zur Gussmasse positioniert ist, dass
si e di ese zum ndest in den Randbereichen teil weise

tber deckt .

Der Cegenstand des Anspruchs 5 und somt auch der des
Anspruchs 1 ist deshalb neu, Artikel 52 (1) und 54 (1, 2)
EPU. Die Neuheit des beanspruchten Gegenstandes ist im
Beschwer deverfahren auch nicht bestritten worden.

Erfinderi sche Tati gkeit

Di e Beschwerdefidhrerin hat vorgetragen, dass der
CGegenstand des Anspruchs 5 in Hnblick auf die
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Konmbi nati on von D2' mt D6 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe. In der angefochtenen
Ent schei dung ( Ent schei dungsgr iinde, Punkt 12.1) wurde D6
al s nachstliegender Stand der Techni k angesehen. Die
Beschwerdef threrin ist in der Beschwerdebegrindung

j edoch von D2' ausgegangen (Abschnitt 11). D e Kamrer
wi rd deshal b bei der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit von sowohl D2' als auch D6 ausgehen.

Von D2' ausgehend

Die Parteien sind sich einig, dass es amPrioritatstag
iblich war, einen | CBaustein mt einer Gussnasse zu
ungeben (obi ges Unterschiedsnmerkmal "i"). Sie haben

j edoch unterschiedliche Auffassungen dazu, ob das obige
Unt er schi edsnerkmal "ii" naheliegend ist.

Di e Beschwerdefdhrerin hat argunentiert, dass der von
D2' ausgehende Fachmann, der sich die im Streitpatent
(vgl. Spalte 3, Zeilen 17 bis 27) beabsichtigte

Ver besserung des nechani schen Schutzes zum Zi el e set ze,
das in D6 erwahnte Abschleif-Verfahren (vgl. Spalte 2,
Zeilen 29 bis 33) anwenden und somt ohne erfinderisches
Zutun zu der im Unterscheidungsnmerkmal "ii" angegebenen
Anor dnung gel angen wir de.

Die Kamrer ist jedoch nicht Uberzeugt, dass der Fachmann,
der die Lehre der D6 auf die D2' anwendet, einen

Uber schuss an GQussmasse abschleifen wirde, weil diese
MalRnahme in D6 lediglich als Stand der Techni k erwihnt
wird. In D6 versucht man viel mehr, das Abschl eifen der
GQussmasse zu verneiden, indemman mt einer ringfdrmgen
Kl ebeschi cht di e Ausbreitung der Gussmasse begrenzt; vgl.
Figur 3 und Spalte 3, Zeilen 9 bis 34. Aber sel bst wenn
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der Fachmann das aus D6 bekannte Abschl eif-Verfahren auf
D2' anwenden wirde, ist es nicht unbedi ngt naheliegend,
ei nen Uberschuss an Gussnasse erst abzuschleifen,
nachdem di e Gussmasse mt einer Klebeschicht Uberzogen
worden ist. Erstens lehrt D6, den Uberschuss an
GQussmasse direkt nach deren Ausharten abzuschl eifen

al so ohne Zwi schenschritte. Zweitens erscheint es wenig
realistisch, die erfindungsgenaR vorgesehene O f nung
durch ein partielles Abschleifen der Schnel zkl eberfolie
erreichen zu wollen (vgl. die Beschwerdeerw derung,
Punkt 3.6), da hierbei offensichtlich die Gefahr

best inde, dass ein Schleifvorgang die Kl ebeschicht
beschadi gen konnte.

Von D6 ausgehend

Mt D6 als Ausgangspunkt l|iegt die technische Aufgabe
darin, die Verklebung des Tréagerelenments mt dem

Kart enk6r per zu verbessern.

Wahrend di ese Aufgabe als nahel i egend angesehen werden
kénnte, ist fidr die Kammer nicht erkennbar, dass die
vor geschl agene Losung, die Offnung derart zu benessen
und zur Gussmasse zu positionieren, dass sie diese

zum ndest in den Randbereichen teil weise uUberdeckt, aus
D2' bekannt oder nahe gel egt ist.

I m Ei nspruchsverfahren wiurde seitens der Ei nsprechenden
behaupt et, dass di e Kl eberschicht bei m Ei nkl eben des
Tragerel ements in den Kartenkorper zwangsl &ufig
verflielRt, so dass sich die kennzei chnenden Merknal e
aut omati sch ergeben wirden. Di e Ei nspruchsabteilung i st
di eser Argunentation nicht gefolgt, mt der Begrindung,
dass D6 eine VerflielBung nicht erwahnt und dass die
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Ei nsprechende kei nen Nachweis fur di ese Behauptung

er bracht habe (vgl. Punkt 17 der Entscheidung). D e
Kanmer sieht keinen Gund, von dieser Argunentation der
Ei nspruchsabt ei | ung abzuwei chen.

D e Kammer kommt daher zu dem Schl uss, dass der
Cegenstand des Anspruchs 5 und somt auch der des
Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne
der Artikel 52 (1) und 56 EPU beruhen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

M Ki ehl S. V. Steinbrener
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