BESCHVWERDEKAMVERN  BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAI SCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L' OFFI CE EUROPEEN

PATENTAMI'S OFFI CE DES BREVETS

Interner Verteilerschl issel:

(A) [ ] Veroffentlichung i mAB|

(B) [ 1 An Vorsitzende und Mtglieder
(O [ 1 An Vorsitzende

(D) [X] Keine Verteilung

ENTSCHEI DUNG
vom 18. Cktober 2001

Beschwer de- Akt enzei chen: T 0829/96 - 3.4.1
Anmel denumer : 89113081. 7

Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : 0353530

| PC: Q&Q7F 7/ 10

Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:
Ver f ahren zum Unt er schei dbar machen von el ekt roni schen
Schal tungen mt nichtfl dchti gem Spei cher

Pat ent i nhaber:
SI EMENS AKTI ENGESELLSCHAFT

Ei nsprechender:
GAO GCesel I schaft fuar Automation und Organi sation nmbH

Stichwort:

Re[evante Recht snor nen:
EPU Art. 56, 112(1a)

Schl agwort : )
"Erfinderische Tatigkeit - (ja) nach Anderungen”
"Vor |l age an di e G ole Beschwerdekammer - abgel ehnt”

Zitierte Entschei dungen
G 0007/ 95

Orienti erungssat z:

EPA Form 3030 10.93



Europdisches European Office européen

o) Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0829/96 - 3.4.1

ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwerdekamer 3.4.1
vom 18. Cktober 2001

Beschwer def threr: GAO Gesel I schaft fiur Automation und O ganisation nmbH
( Ei nsprechender) Euckenstrale 12
D- 81369 Minchen (DE)

Vertreter: Kl unker . Schmtt-Nlson . Hrsch
W nzererstraflle 106
D- 80797 Minchen (DE)

Beschwer degegner : S| EMENS AKTI ENGESEL LSCHAFT
(Pat enti nhaber) Wttel sbacherplatz 2
D- 80333 Minchen  (DE)

Vertreter: Eppi ng Her mann & Fi scher
Ri dl er stralRe 55
D- 80339 Minchen (DE)

Angef ocht ene Ent schei dung: Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung des
Eur opai schen Patentants, die am
10. Juli 1996 zur Post gegeben wurde und mit
der der Einspruch gegen das europai sche
Patent Nr. 0 353 530 aufgrund des Artikels
102 (2) EPU zuruckgew esen worden ist.

Zusamenset zung der Kanmer:

Vor si t zender : U G O Hmmer
M tglieder: H K Wlfrum
R T. Menapace



- 1- T 0829/ 96

Sachverhalt und Antréage

2876.D

Der Beschwer def ihrer (Ei nsprechende) hat gegen die am
10. Juli 1996 zur Post gegebene Entschei dung der

Ei nspruchsabteil ung vom 21. Juni 1996 Uber die

Zur ickwei sung des Ei nspruchs gegen das Patent

Nr. O 353 530 die am 6. Septenber 1996 ei ngegangene
Beschwer de ei ngel egt. D e Beschwerdegebihr wurde
gleichzeitig entrichtet. D e Beschwerdebegrindung ist am
14. Novenber 1996 ei ngegangen. Mt dem Ei nspruch war das
gesante Patent im H nblick auf Artikel 100 a) EPU
angegri ffen worden, weil der Cegenstand des Patents

ni cht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dall die in
Artikel 100 a) EPU genannten Ei nspruchsgriinde der
Aufrechterhal tung des Patents in unveranderter Form

ni cht ent gegenst tinden.

Di e Einspruchsabteilung hat fol gende Ent gegenhal t ungen
ber Gcksi chti gt:

DE- A-27 38 113
EP-A-0 112 461
EP-A-0 217 281

D1
D2
D3

I n der Anlage zur Ladung vom 4. Mai 2001 zu der vom
Beschwer def threr hilfswei se beantragten nundlichen

Ver handl ung hat die Kammer ihre vorl aufi ge,
unver bi ndl i che Auffassung zur Patentfahi gkeit des
Gegenst ands des unabhangi gen Anspruchs dargel egt. Am
18. Okt ober 2001 fand ei ne mindliche Verhandl ung statt.

Am Ende der nundlichen Verhandl ung bestatigte der
Beschwer def Ghrer seinen Antrag, die angefochtene
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Ent schei dung auf zuheben und das Patent zu w derrufen.

Der Beschwer degegner beantragte, di e Beschwerde
zur ickzuwei sen und das Pat ent

- in der erteilten Fassung (Hauptantrag) oder

- gemall Hi |l fsantrdgen | bis 111, eingereicht am
19. Septenber 2001 oder

- gemald H |l fsantrag IV, unfassend Anspriche 1 bis 3 und
vol | st andi g angepaldt e Beschrei bung Seiten 1, 2, 2a,
3-5, beides Uberreicht in der nindlichen Verhandl ung,
sowe Figur wie erteilt

aufr echt zuer hal t en

Ferner beantragt der Beschwerdegegner, der G ol3en
Beschwer dekamrer nach Artikel 112 (1) a) EPU fol gende
Fragen zur Entschei dung vor zul egen:

1. In welchen Verfahrensphasen (Erteilung, Ei nspruch,
Beschwerde) vor dem Européi schen Patentant darf im
Zusamrenhang mt der Beurteilung der Patentf&higkeit
ei nes Anspruchsgegenst andes ein Rickgriff auf die
Beschrei bung fir die Interpretation seiner Merknale
erfol gen?

2. 1st wahrend des Ei nspruchsverfahrens i m Zusanmenhang
mt der Beurteilung der Patentfahigkeit eines
Anspruchsgegenst andes ein Rickgriff auf die
Beschrei bung fur die Interpretation seiner Merknmale
er | aubt ?

3. Falls Frage 2 bejaht wird, gilt dies auch fiur den



2876.D

- 3 - T 0829/ 96

Fall, dall es umdie Interpretation von breitgefaliten
far sich genommen Kkl aren Ausdricken geht und nicht um
die Interpretation von unkl aren oder nehrdeutigen
Ausdr tcken?

4. Wl che Bedeutung kommt Artikel 69 (1) EPU i m Hinblick
auf die Fragen 1 bis 3 zu?

Di e zum Zei t punkt der vorliegenden Entschei dung
malRgebenden Fassungen der unabhé&ngi gen Anspriche 1
lauten wie folgt, wobei in den Hilfsantragen jeweils

di ej enigen Teile des Anspruchs unterstrichen sind, durch
die sich der H | fsantrag vom Haupt antrag unterschei det:

Haupt ant r ag:

"1. Verfahren zur elektrischen Unterschei dbarmachung von
m ndestens ei nen nichtflldchtigen Speicher (22)

ent hal tenden nonolithisch integrierten Schal tungen (2),
wobei ein Verandern der einmal in den Speicher (22)

ei ngeschri ebenen Dat en durch ei ne Bl ocki ereinrichtung
(23) verhindert wrd,

dadur ch gekennzei chnet,

dalR ei n Unterschei dungsnerkmal innerhalb der Testphase
des Funktionstests der integrierten Schaltung (2) durch
Ei nschrei ben von ein spezifisches Kennzei chen bil denden
Daten in den nichtfl dchtigen Speicher (22, 22a)

ei ngebracht wird."

H |l fsantrag |:

"1. Verfahren zur elektrischen Unterschei dbarmachung von
m ndest ens ei nen nichtfl ldchtigen Speicher (22)

ent hal tenden nonolithisch integrierten Schal tungen (2),
wobei ein Verandern der einmal in den Speicher (22)
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ei ngeschri ebenen Daten durch eine Bl ockiereinrichtung
(23) verhindert wrd,

dadur ch gekennzei chnet,

dall ei n Unterschei dungsner kmal wéhrend des

Her st el | ungsprozesses der integrierten Schal tung

i nnerhal b der Testphase des Funktionstests der
integrierten Schaltung (2) durch Einschrei ben von ein
spezi fisches Kennzei chen bil denden Daten in den

ni chtfl dchti gen Speicher (22, 22a) eingebracht wird."

H | fsantrag ||

"1. Verfahren zur dauerhaften el ektri schen Unterschei d-

bar machung von m ndestens ei nen nichtflldchtigen Speicher
(22) enthal tenden nonolithisch integrierten

Schal tungen (2), wobei ein Verandern der einmal in den
Spei cher (22) eingeschriebenen Daten durch eine

Bl ocki erei nrichtung (23) verhindert wrd,

dadur ch gekennzei chnet,

dalR ei n Unterschei dungsnerkmal innerhalb der Testphase
des Funktionstests der integrierten Schaltung (2) durch
Ei nschrei ben von ein spezifisches Kennzei chen bil denden
Daten in den nichtfl dchtigen Speicher (22, 22a)

ei ngebracht wird."

H |l fsantrag |11

"1. Verfahren zur el ektrischen Unterschei dbarmachung von
m ndest ens ei nen nichtflldchtigen Speicher (22)

ent hal tenden nonolithisch integrierten Schal tungen (2),
wobei ein Verandern der einmal in den Speicher (22)

ei ngeschri ebenen Dat en durch ei ne Bl ocki ereinrichtung
(23) verhindert wrd,

dadur ch gekennzei chnet,

dalR ei n Unterschei dungsnerkmal innerhalb der Testphase
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des Funktionstests der integrierten Schaltung (2) durch
Ei nschrei ben von ein spezifisches Kennzei chen bil denden
Daten in den nichtflldchtigen Speicher (22, 22a)
ei ngebracht wird und das Unt er schei dungsner kna

ausl esbar ist."

H | fsantrag |IV:

"1. Verfahren zur elektrischen Unterschei dbarmachung von
m ndestens ei nen nichtflldchtigen Speicher (22)

ent hal tenden nonolithisch integrierten Schal tungen (2),
wobei ein Verandern der einmal in den Speicher (22)

ei ngeschri ebenen Dat en durch ei ne Bl ocki ereinrichtung
(23) verhindert wird und ein Unterschei dungsner kma

i nnerhal b der Testphase des Funktionstests der
integrierten Schaltung (2) durch Einschreiben von ein
spezi fi sches Kennzei chen bil denden Daten in den

ni chtfl tchti gen Speicher (22, 22a) eingebracht wrd,
dadurch gekennzei chnet,

dalR al s spezifisches Kennzei chen bei nachei nander

genessenen inteqgrierten Schal tungen eine stetig

zunehnende Zeitei ntragung vorgesehen ist."

Der Beschwerdef dhrer fihrte zum Hauptantrag aus, dal3 aus
der Druckschrift D3 diverse Tests an integrierten

Schal tungen bekannt seien (Spalte 1, Z. 43-46; Spalte 3,
Z. 29-34; Spalte 4, Z 14-19; Spalte 5, Z. 38-41 ), bei
denen jeweils di e Funktionsfahigkeit des Chips geprift

werde, und nan daher nicht von "deni' Funktionstest "an
sich" sprechen kdnne. Der Fachmann werde sich daher der
bei einem Test bereits bestehenden Konmuni kati ons-

ver bi ndungen zwi schen Chi p und Auf3enwel t bedi enen, um
das Unt erschei dungsner kmal ei nzuschrei ben, das dem
Schut zcode i m Spei cher 13 der Druckschrift D1

vol | standi g entspreche, denn durch diesen Schutzcode
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wer de jeder einzelne Chip individuell gekennzeichnet.

Somt gel ange der Fachmann zum Gegenstand des
Anspruchs 1 durch ei nfache Konbi nati on der Lehren der
Druckschriften D1 und D3.

Der Beschwer degegner nacht i mwesentlichen fol gendes
gel tend:

Der Cegenstand des Patents unterscheide sich, w e sel bst
der Beschwerdef Ghrer ei nrdunt, dadurch vom Stand der
Techni k, dal

ei n Unt erschei dungsner kmal i nnerhal b der Testphase
des Funktionstests der integrierten Schaltung in den
ni chtfl dchti gen Spei cher eingeschrieben wrd.

Ei n sol ches Unterschei dungsnerkmal fur Chi pkarten-Chips
sei imgesanten Stand der Techni k nicht bekannt. Es sei
irrig, den aus der Druckschrift Dl bekannten Schutzcode
mt dem Unt erschei dungsnerkmal der Erfindung

gl ei chzuset zen, denn der Schutzcode wi rd durch einen
Zuf al | sgenerator erzeugt und somt sei nicht
auszuschl i elRen, dal fir zwei verschi edene Chi pkarten der
gl ei che Schut zcode vergeben werde, weshal b di ese beiden
Karten bzw. Chips nicht nehr unterschei dbar wéaren

Dar ber hi naus di ene das Ei nschrei ben ei nes Schut zcodes
| ediglich der "Authentifizierung" nicht jedoch der

i ndividuellen "ldentifizierung", denn es kdnnten ganze
Gruppen mt dem gl ei chen Schut zcode aut hentifi ziert

wer den. Dar Uber hinaus wirde der Fachmann ni emal s auf
di e Druckschrift D3 zurtckgreifen, da darin keinerlei
Unt er schei dbar kei t smachung erwahnt werde. Somt sei

di ese Druckschrift fur die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit nicht heranzuzi ehen.
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I mvorliegenden Patent gehe es um di e Unterschei dbar -
machung von integrierten Schal tungen und nicht von

Chi pkarten. Bei m Gegenstand des vorliegenden Patents
wer de das Unt er schei dungsner kmal ni cht wéhrend

i rgendei nes Tests eingeschrieben, sondern wdhrend des
Funkti onstests, der grundsatzlich am noch ungeteilten
Wafer erfolgt, also noch vor Aufteilung des Wafers in
ei nzel ne Chi ps. GenalR der Druckschrift D3 werden jedoch,
so man Uber haupt von ei ngeschri ebenen Unter schei dungs-
mer kmal en sprechen kénne, die unterschiedlichen Codes
erst in den Verfahrensschritten S10, S12 oder S14 genal
der Figur 4 nach der Herstellung einer Chipkarte

ei ngeschri eben, wahrend der Funktionstest der
integrierten Schaltung bereits i mVerfahrensschritt

S2 erfol ge.

Dar tber hi naus handl e es sich bei m Gegenst and des
Patents um ei n Unt erschei dungsnerkmal und nicht wie beim

Cegenstand der Druckschrift D1 um ei nen Schutzcode. Ein
Unt er schei dungsner kmal sei dadurch charakterisiert, dafl}
es ein | esbares Merkmal ist, das zur Kenntnis genonmen
werden kann. Dies treffe fiur den Schutzcode der
Druckschrift D1 in keiner Wise zu, denn er kdnne weder
gel esen noch zur Kenntnis genonmmen werden.

Somt gebe weder die Druckschrift D1 noch die
Druckschrift D3 einen Hnweis in R chtung der beim
Cegenst and des Patents gefundenen L6sung und kei ne
di eser beiden Druckschriften konne den CGegenstand
nahel egen.

Hi nsichtlich des Anspruchs 1 gemald Hi |l fsantrag |, der
sich vom Anspruch 1 genmdal3 Hauptantrag dadurch

unt erschei det, dal3 i m kennzei chnenden Teil nach dem Wort
"Unt er schei dungsner kmal " der Ausdruck "wahrend des
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Her st el | ungsprozesses der integrierten Schal tung"

ei ngef gt ist, fdhrte der Beschwerdegegner fol gendes
aus:

Durch diese Klarstellung seien alle Verfahrensschritte
der Druckschrift D3 nach dem Schritt S3 eindeutig nicht
mehr relevant, denn sie gehtérten nicht nehr zur Phase
"wahrend der Herstellung”. Da die Hal bl eiterproduzenten
Ubl i cherwei se di e vollstandi gen Wafer veré&auflern, folge
zwi ngend, dalR die Herstellungsphase mt der Wafertestung
beendet i st.

Anspruch 1 des Hilfsantrags Il unterscheidet sich
gegentber dem Anspruch 1 des Hauptantrags |ediglich
dadurch, dall das beanspruchte Verfahren zur

"dauer haften" el ektrischen Unterschei dbar machung

geeignet sein soll. Herzu fihrte der Beschwerdegegner
aus, dal unter "dauerhaft" eine |ebenslangliche

Unt er schei dbarkeit der integrierten Schaltung zu
verstehen sei. Die Ofenbarung di eses Merkmal s ergebe
sich indirekt aus Spalte 3, Zeilen 41-42, des Patents,
wo di e "nachtragliche Zuordenbarkeit" der einzel nen

el ektroni schen Schal tungen of fenbart sei, aus der sich
di e dauerhafte Auslesbarkeit ableiten |asse. Mt dieser
dauer haft en Zuordenbarkeit sei eine genaue Dokunentation
der integrierten Schaltung verbunden und damt eine

Ver besserung der Sicherheit.

Zum Anspruch 1 des Hilfsantrags |11, der sich vom
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch unterschei det, dal

das Unt erschei dungsnerkmal ausl esbar ist, trug der
Beschwer degegner vor, dall gerade in di esem Merkmal
dessen O fenbarung durch den urspringlichen Anspruch 7
gegeben sei, der Unterschied zum Stand der Techni k gemal}
der Druckschrift Dl bestehe. In der Druckschrift D1
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gemall der vom Beschwerdefihrer zitierten Stelle

Seite 16, Absatz 2, wird eben nicht ein Unterschei dungs-
mer kmal , sondern ein Schutzcode gespeichert, der der

Aut hentifizierung und nicht der ldentifizierung diene
und der eben nicht ausgel esen werden kdnne, sondern

lediglich intern zu Vergl ei chszwecken zur Verflgung
st ehe.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags |V unterscheidet sich
dadurch vom Anspruch 1 des Hauptantrags, dal er den
Cegenst and des Anspruchs 1 gemald Hauptantrag al s bekannt
vor ausset zt (Oberbegriff des Anspruchs 1 gemald

H | fsantrag IV) und di esen Gegenstand dahi ngehend
weiterbildet, dalR als spezifisches Kennzei chen bei

nachei nander genessenen integrierten Schal tungen ei ne

steti g zunehnende Zeiteintragung vorgesehen i st

(kennzei chnender Teil).

Der Beschwer def ihrer brachte gegen den Anspruch 1 des
H | fsantrags |V den Ei nwand vor, dal} die Eintragung
ei ner Zeit-Numrer nichts anderes darstelle als eine
Serien-Nummer, wobei ein Zahlwerk mtlauft, dessen
Zahl erstand sich mt der Zeit &andert. Der Cegenstand
di eses Anspruchs beruhe somt nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit, da Serien-Numern fur jeden
Fachmann ei ne Sel bstverstandlichkeit darstellen.

Dengegeniber nmachte der Beschwerdegegner geltend, dal3 es
kei nen Stand der Techni k gebe, der Serien-Nunmmern zur

el ektri schen Unt erschei dbar machung von nonolithisch
integrierten Schaltungen in einen nichtfl Gchtigen

Spei cher einschrei bt. Aber sel bst von einemderartigen
CGegenstand wirde sich der Cegenstand des Anspruchs 1
noch dadurch unterschei den, dall er eine Zeiteintragung
anstelle einer Serien-Nummer benutzt. Da die Zeit aber
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kontinuierlich fortschreitet, kdnne es nicht passieren,
dalR di esel be Numer zwei mal vergeben wird, z. B. fir
unt er schi edl i che Los- Numrer n.

Ent schei dungsgr tinde

2.1

2.2

2.2.1

2876.D

Di e Beschwerde entspricht den Erfordernissen der Arti kel
106 bis 108 sowi e der Regel 64 EPU und ist daher
zul assi g.

Neuheit und erfinderische Tatigkeit

Mangel nde Neuheit des Gegenstands nach Anspruch 1 des
Haupt ant rages oder auch nach einem der Hilfsantrage

wur de vom Beschwer def hrer weder im Einspruchs- noch im
Beschwer deverfahren geltend gemacht. Auch im Hinblick
auf die Entschei dung der G oaen Beschwerdekamer G 7/95
(ABL. EPA 1996, 626) sah die Kammer keinen Anl aa, auf
di e Frage der Neuheit n&her einzugehen.

Der Gegenstand der unabhangi gen Anspriche wi rd daher
formal als neu erachtet.

Haupt antr ag

Die Druckschrift D1 stellt den dem Gegenstand nach
Anspruch 1 nachst kommenden Stand der Techni k dar.

Aus der Druckschrift D1 ist ein

Ver fahren zur el ektrischen Unterschei dbar machung von
m ndest ens ei nen nichtfl dchtigen Speicher [PROWV

Spei cher 13 in Figur 2] enthaltenden nonolithisch
integrierten Schaltungen [IC 6 in Figur 2], wobei ein
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Ver andern der einmal in den Speicher [13]

ei ngeschri ebenen Daten [ Schut zcode] durch eine

Bl ocki erei nrichtung [Tor 20 und Seite 14, Absatz 2]
ver hi ndert wrd,

das dadurch gekennzei chnet i st,

dafR ein Unterschei dungsnerkmal der integrierten

Schal tung [6] durch Ei nschrei ben von ein spezifisches
Kennzei chen bil denden Daten [nam ich des Schutzcodes,
der jeden einzelnen IC in spezifischer Wise
charakterisiert] in den nichtfldchtigen Speicher [13]
ei ngebracht wird;

bekannt; vgl. insbesondere die Figur 2 nebst zugehoriger
Beschrei bung Seite 12, Absatz 3 bis Seite 17, Absatz 2.

Von di esem bekannten Verfahren unterschei det sich der
Cegenst and des Anspruchs 1 - wenn uber haupt so
héchstens - dadurch, dalR das Unterschei dungsner kma

"“innerhal b der Testphase des Funkti onstests"

der integrierten Schaltung in den Speicher eingebracht
wird.

Nach Uberei nsti nmender Auffassung von Beschwer degegner
und Beschwerdef ihrer ist die tatsachliche Aufgabe des
vor | i egenden Patents die Verbesserung der

Si cher hei t saspekte von in sogenannte Chip-Karten

ei ngebauten integrierten Schal tungen.

Di ese al | genei ne Aufgabenstellung ist bereits aus der
Druckschrift D1 bekannt; vgl. Seite 7, Absatz 2, Satz 3,

sowe Seite 9, Absatz 1.

Al's Ergebnis der sehr ausfuhrlichen D skussion wahrend
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der nmindl i chen Verhandl ung kam di e Kanmer zu dem Schl uf
daR der o. g. hochst geringfigi ge - wenn Uber haupt

exi stierende - Unterschied bei nahe bedeut ungsl os ist.
Nachdem an keiner Stelle der Beschrei bung eine

Erl aut erung dessen zu finden ist, was unter "der

Test phase des Funktionstests” zu verstehen ist, und eine
integrierte Schaltung imLaufe ihrer Herstellung
mehrmal s auf i hre Funktionsfahigkeit gestestet wrd,
liegt es i mBelieben des Fachmannes, bei wel chem di eser
Tests er unter Ausnutzung der vom Test her bereits

best ehenden Ver bi ndungen zur integrierten Schal tung das
Unt er schei dungsner kmal i n den Speicher einschreibt.
Deswei teren konnte sich die Kammer auch nicht dem

Vor bri ngen des Beschwerdegegners anschliel3en, dal3 unter
"der Testphase des Funktionstests” ausschliel3lich der
"On-Wafer-Test" noch vor der Aufteilung des Wafers in

Ei nzel - Chi ps zu verstehen ist. D e Kamrer ist der

Auf f assung, dalR es zum Al |l genei nwi ssen des Hal bl eiter-
fachmannes gehort, dalR mt der Herstellung des Wafers
die Herstellung einer integrierten Schaltung nicht
beendet ist, sondern auch noch di e Kontaktierung sow e
der Vergul3 in einem Pl asti kgehause zur Herstell ungsphase
eines I1C s gehotrt, bevor er auf den Markt gebracht w rd.
Ebenso ist imFalle des Einbaus eines IC s in Form eines
nackt en Hal bl ei t erkdérpers und sei ner anschli eRenden

Kont akti erung und Kunstof fummant el ung in ei ner Chipkarte
der fur jeden Fachmann als Sel bstverstéandlichkeit
geforderte, anschlielRende Funkti onstest noch der

Her st el | ungsphase der in die Karte ei ngebauten
integrierten Schal tung zuzurechnen.

Di e Kanmer kann sich auch nicht der Auffassung des
Beschwer degegners anschl i e3en, wonach der in den
Spei cher 13 des I1C s genald der Druckschrift D1

ei ngeschri ebene Schut zcode kei ne ldentifizierung
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erl aube, sondern lediglich eine Authentifizierung
darstelle. Jede Authentifizierung geht eine vorherige
| dentifizierung voraus, denn sonst ware eine

Aut henti fizi erung sinnlos. Auch das Argunent des
Beschwer degegners, dafll bei der Vergabe des Schutzcodes
gemald D1 durch ei nen Zufallsgenerator der gleiche
Schut zcode nehrfach vergeben werden kénnte und damt
eine ldentifizierung nicht nehr ndglich sei, kann nicht
durchgrei fen, denn jeder Fachmann wei 3, dal3 sol che

Si cher hei t scodes vergebende Zufall sgeneratoren in der
Regel diej eni gen Codes sperren, die bereits einma

ver geben wur den.

Auch das Argunent des Beschwer degegners, wonach der
Schut zcode i m Speicher 13 der Druckschrift D1 nicht

| esbar sei und somt kein Unterschei dungsner kma
darstelle, weil ein nicht |esbarer Code nicht zu einer
Unt er schei dung di enen kdnne, ist nicht zutreffend. Denn
auch gemdd Druckschrift D1 ist der Schutzcode | esbar und
wi rd gel esen, wenn auch nur durch die Zentral ei nheit 10,
und fdhrt zur Unterschei dbarkeit von autorisierten

Chi pkarten gegentber mani pulierten oder geféal schten

Chi pkarten. Schliellich kann auch di e Auffassung des
Beschwer degegners nicht durchgreifen, dalR ein

Unt er schei dungsmer kmal "jederzeit" und wahrend der
gesant en Lebensdauer des Chi ps ausl esbar sein nisse,
denn weder der Anspruch noch die zum Patent gehorige
Beschrei bung bieten fir eine derartige ei ngeschrankte
Interpretation eine Stitze.

Somt beruht der Cegenstand des Anspruchs 1 gegenlber
dem aus der Druckschrift D1 bekannten Stand der Technik
in Verbindung mt dem Al |l genei nwi ssen des Fachnmanns

ni cht auf einer erfinderischen Tatigkeit

(Artikel 56 EPU).
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H | fsantrag |

Der Cegenstand des Anspruchs 1 genmal3 Hil fsantrag | wei st
gegeniber dem Gegenstand des Anspruchs 1 genafld

Haupt antrag das zusatzliche Merkmal auf, dalR das

Unt er schei dungsner kmal "wahrend des Herstell ungs-

prozesses der integrierten Schaltung" innerhalb der

Test phase in den Speicher eingeschrieben werden soll.

Da durch diesen Versuch einer Klarstellung mttels

Hi nzuf ilgung des genannten Merknal s der Anspruchs-
gegenst and gegeniber dem Gegenstand des Haupt antrags
inhaltlich nicht geandert ist, beruht auch der
Cegenst and di eses Anspruchs aus den unter Punkt 2.2.3
bereits dargel egten G unden nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit.

H | fsantrag ||

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gendll Hil fsantrag |
unt er schei det sich dadurch vom Gegenst and des
Haupt antrags, dal3 es sich umein Verfahren zur
"dauerhaften" el ektrischen Unterschei dbar machung
handel t .

Der Beschwer degegner fiuhrte zu dem durch den
Beschwer def ihrer erhobenen Ei nwand der Anbi val enz di eses
Ausdrucks und sei ner mangel nden O f enbarung aus, dal3
"dauerhaft" die gleiche Bedeutung wie "nicht fldchtig"

habe, und somt der Chip | ebenslanglich identifizierbar
bl i ebe.

Aus di eser Argunentation folgt eindeutig, daR der
Cegenst and des Anspruchs 1 gemald Hauptantrag durch die
Auf nahne des Wbrtes "dauerhaft" inhaltlich nicht
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gedndert wird, denn bereits im Anspruch 1 des
Hauptantrags wird verl angt, dald das Unterschei dungs-
merkmal in den "nichtfldchtigen" Speicher geschrieben

wi rd, der gegen eine Veranderung der eingeschriebenen
Dat en gesichert ist.

Daher beruht auch der Gegenstand des Anspruchs 1 genal
Hlfsantrag Il nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

H | fsantrag ||

Der Gegenstand des Anspruchs 1 genald Hilfsantrag |1
wei st gegenuber dem Gegenstand des Anspruchs 1 gemald
Haupt antrag das zusétzliche Merkmal auf, dal3 das

Unt er schei dungsner kmal "ausl esbar™ i st.

We bereits unter Punkt 2.2.3 zum Hauptantrag

ausgef ihrt, ist aus der Druckschrift D1 die

Ausl esbar keit ei nes Unterschei dungsner kmal s bekannt.
Somt bew rkt diese sprachliche Prazisierung des
unabhéangi gen Anspruchs ebenfalls keine inhaltliche

Ander ung gegeniiber dem Gegenstand des Anspruchs 1 genaR
Haupt antrag, so daR die dort dargel egten Uberl egungen in
gl ei cher Wi se fiur den Gegenstand des Anspruchs 1 genafld
Hlfsantrag 11l gelten.

Daher beruht auch der CGegenstand des Anspruchs 1 genal
Hlfsantrag Il nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

H | fsantrag IV
Der Anspruch 1 des Hilfsantrags |V unterscheidet sich

dadurch vom Anspruch 1 des Hauptantrags, dal er den
Cegenst and des Anspruchs 1 gemald Hauptantrag al s bekannt
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vor ausset zt (Oberbegriff des Anspruchs 1 genmal
H | fsantrag I'V) und di esen bekannten Gegenstand
dahi ngehend weiterbil det, dall als spezifisches

Kennzei chen bei nachei nander genessenen inteqgrierten

Schal t ungen ei ne stetig zunehnende Zeitei ntraqung

vorgesehen ist (kennzeichnender Teil).

Der kennzei chnende Teil dieses Anspruchs i st
urspringlich offenbart in Spalte 3, Zeilen 42 bis 44 der
zum vorl i egenden Patent gehorenden veroffentlichten

Pat ent - Annel dung sowi e in der vorliegenden Patentschrift
enthalten (Spalte 3, Zeilen 32 bis 34). Auch schranken
di e zusatzlichen Merkmal e den unter Schutz gestellten
Cegenstand des erteilten Patents weiter ein. Somt sind
die Erfordernisse der Artikel 123 (2) und 123 (3) EPU
erfallt.

Der Cegenstand di eses Anspruchs wird, w e nachstehend
dargel egt, als neu und erfinderisch gegentber dem

ber tiicksi chtigten Stand der Techni k erachtet, wobei die
Kamrer nicht auschlieéaen kann, dafl der im Verfahren
verflgbare Stand der Techni k unvol |l standi g i st, nachdem
die zum vorl i egenden Patent gehdrige Annel dung in der

I nt ernati onal en Patentklassifikation (1PC) G7F-7/10
ausgezei chnet, recherchiert und gepriuft wurde. Der
nunnmehr gemall Anspruch 1 des Hilfsantrags IV unter
Schutz zu stell ende Gegenstand hat aber mt den in
&Q7F-7/10 behandelten Kredit-, Sicherheits- und Chip-
Karten nichts zu tun, sondern bezieht sich ganz

al I genei n auf Verfahren zur Kennzei chnung integrierter
Schal t ungen

Dem CGegenstand di eses Anspruchs 1 liegt die Aufgabe
zugr unde,



2876.D

- 17 - T 0829/ 96

ein Verfahren bereitzustellen, das eine Eingrenzung,
Ausl i ef erung oder Sperrung definierter Fertigungs-
nmengen von el ektroni schen Schal tungen i n gl ei cher
Weise erlaubt, wie es eine fortl aufende Seri en-
numreri erung erl auben wirde, ohne dald ei ne ent-
sprechende aufwendi ge Dokunentation erforderlich ist.

Di ese ursprunglich offenbarte (vgl. Spalte 3, Zeilen 45
bis 50 der zum Patent gehotrigen verdffentlichten

Pat ent annel dung) und auch in der Patentschrift

W eder gegebene Auf gabe ist aus dem nachgew esenen Stand
der Technik nicht herleitbar. Die Aufgabe wird mt den

Mer kmal en des kennzei chnenden Teil s auch gel 6st.

Der Cegenstand di eses Anspruchs 1 ist gegentber dem
nachgew esenen Stand der Techni k neu, denn aus Kkei ner
der im Verfahren befindlichen Druckschriften, die sich
santlich ausschlielB3lich mt der Verbesserung der
Sicherheit von Kredit-, Sicherheits- und Chip-Karten
bef assen, sind die Merkmal e des kennzei chnenden Teils
bekannt .

Der Cegenstand di eses Anspruchs 1 beruht gegentber dem
nachgew esenen Stand der Techni k auch auf einer
erfinderischen Tatigkeit, we imfol genden gezeigt wrd:

Das beanspruchte Verfahren betrifft die Kennzei chnung
einer integrierten Schaltung mttels einer Art Serien-
Nunmrer. Der Kern der Erfindung |iegt dabei darin, dal

di ese Kenndaten (Serien-Nunmmer) elektrisch in den
integrierten Schaltkreis in nicht w eder veranderbarer
oder | 6schbarer Form ei ngeschri eben werden und auch

el ektrisch wi eder ausl esbar sind. Nachdem der

nachgew esene Stand der Techni k die |Idee einer

el ektroni sch ei nschrei bbaren und | esbaren, individuellen
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Pr odukt kennzei chnung nach Art einer Serien-Numer nicht
of fenbart, |iegt auch nicht anndhernd ei ne Anregung

dahi ngehend vor, eine solche Serien-Nummer in Form ei ner
i n Abh&ngi gkeit vom Zei t punkt der Vornahne eines
Produkttests stetig zunehnmenden Zeiteintragung zu

ver geben.

Um vom Al | genei nwi ssen des Fachmanns, der wei 3, dal

bei nahe jede Art von Produkt mt einer Serien-Numer
versehen ist (sei es durch Aufspritzen oder Ei npressen/
Ei nschl agen), zum Gegenstand des Patents zu gel angen,
waren somt m ndestens zwei nicht als bekannt

nachgew esene Schritte erforderlich

- Kennzei chnungsdaten i n ei nen nichtfl dchtigen
el ekt roni schen Speicher in nicht nmehr veranderbarer
Wi se ei nzuschrei ben;

und

- di e Kennzei chnungsdaten in Form einer stetig
zunehnenden Zei tei ntragung vorzusehen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 genmald Hilfsantrag |V
beruht somt gegeniber dem nachgew esenen Stand der
Techni k auf einer erfinderischen Tatigkeit.

2.6.5 Di e abhéangi gen Anspriche 2 und 3 stellen besondere
Wei t er bi | dungen des Gegenstands nach Anspruch 1 dar und
i hre CGegenst ande genitgen somt ebenfalls den
Erf orderni ssen des Artikels 56 EPU

2.6.6 Der Patentinhaber hat gleichzeitig eine demgiltigen

Anspruch 1 angepalte vol | st andi ge Beschrei bung
ei ngereicht, aus der alle sich nicht auf den Gegenstand

2876.D Y A
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des Anspruchs 1 bezi ehenden Teil e gestrichen wrden.
Di ese Beschrei bung gentgt ebenfalls den Erfordernissen
des EPU.

Auf grund der oben dargel egten G inde ist die Kamer der
Auf f assung, daR das Patent nit den Anderungen genaR

H | fsantrag |V des Beschwerdegegners den Erfordernissen
des EPU geniigt .

Antrag auf Vorl age einer Rechtsfrage an die G olie
Beschwer dekamrer

Di e Rechtsfragen | aut Vorl ageantrag des Beschwerde-
gegners - imwesentlichen, ob und unter wel chen

Vor ausset zungen zur Interpretation von
Anspruchsner kmal en auf di e Beschrei bung zurtckgegriffen
werden darf - stellen sich imvorliegenden Fall nicht,
wei |l der Wortlaut der zu beurteil enden Anspruchs-
fassungen allein es schon ernbglichte, den inhaltlichen
Unt erschi ed des Anspruchsgegenst andes zum

nachstli egenden Stand der Techni k zu besti nmen.

Da somt die Beantwortung di eser Fragen keinen Einfluf
auf di e Beschwerdeent schei dung hatte, war - auch unter
dem Gesi cht spunkt der Sicherung einer einheitlichen
Recht sanwendung - ei ne Befassung der G ol3en

Beschwer dekanmer mt di esen Fragen nicht erforderlich
(Artikel 112 (1) a) EPU)
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung wrd
auf gehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zuruckverw esen mt
der Auflage, ein europdisches Patent mt den geanderten
Unt erl agen gendld Hi Il fsantrag |V,
d. h. unfassend Anspriche 1 bis 3 und vollstéandig
angepaldt e Beschrei bung Seiten 1, 2, 2a, 3-5, beides
Uberreicht in der mindlichen Verhandl ung, sow e der
Figur wie erteilt
aufrecht zuer hal t en.
3. Der Antrag des Beschwerdegegners (Patentinhaber) auf
Bef assung der G olRen Beschwerdekanmmer wrd
zur ickgew esen.
Der Geschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:
R Schumacher U H mer
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