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Sachverhalt und Antréage

2410.D

Di e Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung, mt der das

eur opai sche Patent 0 584 143 wi derrufen wrde,
Beschwer de ei ngel egt.

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dal3 der
Anspruch 1 des Patents im Hi nblick auf den genannten
Stand der Techni k nicht auf einer erfinderischen
Tati gkeit beruhe.

Am 6. August 2002 fand eine mindliche Verhandl ung vor
der Beschwerdekanmer statt, an der di e Beschwerde-
gegnerin Il (E nsprechende 02), obschon ordnungsgenali
gel aden, nicht teil nahm

Di e Beschwerdef dhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und Aufrechterhal tung des
Patents auf der G undl age der fol genden Unterl agen

a) Hauptantrag: Anspriche 1 bis 24 we erteilt;
oder

b) 1. Hilfsantrag: Anspriche 1 bis 21, Uberreicht in
der mindl i chen Verhandl ung als 1.
Hi | fsantrag; oder

c) 2. Hlfsantrag: Anspriche 1 bis 18, uUberreicht in
der mindl i chen Verhandl ung als 2.
Hi | fsantrag; oder

d) 3. Hilfsantrag: Anspriche 1 bis 10, Uberreicht in
der mindl i chen Verhandl ung als 3.
Hi | f santrag.

Di e Beschwerdegegnerin | (Einsprechende 01) beantragte
di e Zur dckwei sung der Beschwer de.
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D e Beschwerdegegnerin Il hat sich i mBeschwerde-
verfahren nicht gedullert.

Der Anspruch 1 gemal3 Hauptantrag | autet:

"1. Verfahren zur Herstellung von Chi pkarten, bestehend
aus ei nem spritzgegossenen Kartenkorper (26) mt einer
Aussparung (27), in der sich ein Chipnodul (44)

befi ndet, gekennzei chnet durch fol gende

Ver f ahrensschritte:

- Er zeugung des Kartenkorpers (26) durch das
Ei nspritzen ei nes schnel zf| issi gen Kunststoff-
materials in einen Ausgangsfornraum (38), dessen
Konfiguration i mwesentlichen dem Kartenkor per ohne
Aussparung entspricht.

- Verringerung des Abstandes bestimter Wandberei che
des Ausgangsfornrauns (38) mt einem beweglichen
Stenpel (40) zur Bildung der Aussparung (27), nachdem
das Kunststoffmaterial zum ndest in die Bereiche der
zu verringernden Wandberei che ei ngefl ossen ist, wobei
das Kunststoffmaterial in den Wandberei chen
konprimert und /oder aus diesen verdrangt wrd.

- Ent nehmen des Kartenkorpers (26) mt Aussparung (27)
aus dem Ausgangsf or nraum

- Bef esti gung des Chi pnoduls (44) in der Aussparung
(27)."

Der Anspruch 1 gemdf3 1. Hilfsantrag | autet:

"1. Verfahren zur Herstellung von Chi pkarten, bestehend
aus ei nem spritzgegossenen Kartenkorper (26) mt einer
Aussparung (27), in der sich ein Chipnodul (44)

befi ndet, gekennzei chnet durch fol gende

Ver fahrensschritte:

- Positionieren eines mt Chipnodul en (44) versehenen
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Fol i enbandes (41) vor der Stirnfl &ache eines
bewegl i chen Stenpel s (40).

- Ansaugen des Fol i enbandes (41) durch Aktivieren einer
Saugl uftquelle in R chtung des Stenpels.

- Absenken des Stenpels (40) in Richtung eines
Ausgangsfornrauns (38), dessen Konfiguration im
wesent | i chen dem Kart enkdr per ohne Aussparung
entspricht, und gleichzeitiges Ausstanzen eines
Modul s (44) aus dem Fol i enband (41).

- Positionierung des Chipnoduls (44) im Bereich der
Grenzfl ache des Ausgangsfornraunes (38).

- Ei nspritzen schnel zf| Ussi gen Kunststoffmaterials in
den Ausgangsfornraum (38).

- Weiteres Absenken des Stenpels (40), wodurch das
Chi produl (44) in die Qoerfl d&che des Fornst licks
ei ngepref3t wird, nachdem der Fornraum (38) im Bereich
des Stenpels (40) weitgehend mt Kunststoffmaterial
gefallt ist.

- Vol I standi ges Ausspritzen des Fornraunms (38), soweit
noch Hohlr&ume i m Formraum (38) mt Kunststoff-
mat eri al auszufdllen sind.

- Abklihlung des Fornteils bis zur Erstarrung des
Kunststoffmaterials.

- Offnen der SpritzguRformund Entnahnme des Fornteils."

Der unabhé&ngi ge Anspruch 2 gemald 1. Hilfsantrag |autet:

"2. Verfahren zur Herstellung von Chi pkarten, bestehend

aus ei nem spritzgegossenen Kartenkorper (26) mt

Aussparung (27), in der sich ein Chipnodul (44)

befi ndet, gekennzei chnet durch fol gende

Ver f ahrensschritte:

- Absenken eines Stenpels (40) mt an die zu
erstel l ende Aussparung angepalte Stirnflache bis in
den Bereich der Fornraunoberfl ahe eines

2410.D Y A
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Ausgangsfornrauns (38), dessen Konfiguration im
wesent | i chen dem Kart enkdr per ohne Aussparung

ent spricht.

Ei nspritzen des Kunststoffmaterials in den
Ausgangsf or nraum ( 38) .

Wei teres Absenken des Stenpels (40) in die
Kunst st of f rasse des Fornrauns (38) zur Fornung der im
Fornteil zu erzeugenden Aussparung.

Weiteres Einspritzen des Kunststoffmaterials, bis
al Il e Hohl r&unme i m Fornraum (38) ausgefullt sind.
Abkihl en des Fornsticks bis zum Erstarren der
Kunst st of f masse.

Zur ickzi ehen des beweglichen Stenpels (40) in eine
Warteposition, in der ein mt Chipnodul en (44)

best ickt es Fol i enband (41) vor der Stirnflache des
Stenpel s (40) positionierbar ist.

Ver dandern der Stenpelstirnflache in eine Form die
zum Ausst anzen, Fixieren und Ei nsetzen eines

Chi produl s (44) in die Vertiefung des Fornsticks
geei gnet i st.

Posi tioni eren des Folienbandes (41) vor der

St enpel stirnfl ache.

Ansaugen des Chi pnodul s (44).

Er neut es Absenken des Stenpels (40) bei

gl ei chzei ti gem Ausstanzen des Chi pnoduls (44), bis
das Chi pnodul (44) in die Aussparung des Fornsticks
ei ngeset zt ist.

Ei npressen des Chi pnoduls (44) in die Aussparung (27)
des Kartenkorpers (26).

O fnen der Form und Entnehmen der Chipkarte."

Der unabhé&ngi ge Anspruch 9 gemal3 1. Hilfsantrag |autet:

"9. Spritzgulvorrichtung zur Durchfdhrung des Verfahrens
nach Anspruch 1, mt einer Form die wenigstens einen
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Fornraum ei nschlief3t und die relativ zuei nander
bewegl i che Fornteil e aufwei st und weni gstens einen
zwi schen einer ersten und einer zweiten Stellung in und
aus dem For nmber ei ch bewegbaren Stenpel aufweist, dadurch
gekennzei chnet, dal
- der Fornraum (38) weitestgehend ei ner Chipkarte ohne
Ausspar ung entspricht,
- eines der Fornteile (35,36) eine Fuhrung (34) fdr ein
Fol i enband (41) mt Chi pnodul en (44) aufwei st,
- die Stirnflache des beweglichen Stenpels (40)
wei t est gehend pl an ausgef dhrt ist.”

Der unabhé&ngi ge Anspruch 10 gemal3 1. Hilfsantrag | autet:

"10. SpritzgulRvorrichtung zur Durchfihrung des
Ver fahrens nach Anspruch 2, mt einer Form die
weni gstens ei nen Fornraum ei nschlieft und die relative
zuei nander bewegliche Fornteil e aufweist und wenigstens
ei nen zwi schen einer ersten und einer zweiten Stellung
in und aus dem For nberei ch bewegbaren Stenpel aufwei st,
dadurch gekennzei chnet, dald
- der Fornraum (38) weitestgehend ei ner Chipkarte ohne
Aussparung entspricht,
- eines der Fornteile (35,36) eine Fuhrung (34) fdr ein
Fol i enband (41) mt Chi pnodul en (44) aufwei st,
- die Stirnflache des beweglichen Stenpels (40)
ver ander bar ist und entweder der im Kartenkdrper (22)
zu erzeugenden Aussparung (27) entspricht oder
wei t est gehend pl an ausgef dhrt ist.”

Der unabhé&ngi ge Anspruch 11 gemal3 1. Hilfsantrag | autet:
"11. SpritzgulRkarte, hergestellt nach dem Verfahren

gemalR Anspruch 2, dadurch gekennzei chnet, dal3 der
Kart enkor per (22) eine ein- oder nehrstufige Aussparung
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(27) zur Aufnahnme eines Chipnodul s (44) aufweist und dal
di e Mol ekdl orientierung in der Ungebung der Aussparung
(27) nahezu der Orientierung i mubrigen Kartenbereich
entspricht.”

Der unabhé&ngi ge Anspruch 12 gemal3 1. Hilfsantrag | autet:

"12. SpritzgulRkarte, hergestellt nach dem Verfahren
gemall Anspruch 1, dadurch gekennzei chnet, dall die Karte
ein fornmschl issig i mKartenmaterial eingebettetes

Chi produl  (44) aufwei st und dalR di e Ml ekil orientierung
i n der Ungebung des Modul s (44) nahezu der Orientierung
i m Ubrigen Kartenbereich entspricht.”

Der unabhé&ngi ge Anspruch 14 gemal3 1. Hilfsantrag | autet:

"14. Chi pnodul , insbesondere zur Verwendung in
SpritzguRkarten, die genmall dem Verfahren nach Anspruch 1
hergestellt sind, bestehend aus m ndestens einer

Kont akt f | &chen auf wei senden Tragerfolie und ei ner den
Chi pbaust ei n unschl i elenden Umhil | ung, dadurch
gekennzei chnet, dall an der Umhill ung Ver ankerungs-

el enente (56, 58,59, 60) vorgesehen sind, die vom
SpritzguBmaterial unstrom und/ oder durchfl ossen werden
und die somt eine Verankerung i m Kartenkorper
gestatten, wobei die Verankerungsel enente als

Ausspar ungen, Vertiefungen, Bohrungen, Kerben, Profile
oder dergleichen in der Unmhillung (55) des Chipnodul s
(44) vorgesehen sind."

| m Beschwer dever f ahren wurde auf fol gende Dokunente
Bezug genommen:

E2: FR-A-2 609 821
E3: US- A-4 980 115
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E4. JP-A-61 015 289 inkl usive franzdsi scher
Uber set zung
E5: EP- A-0 340 100
E6: EP-A-0 267 826
E7. DE- A-3 401 644
ES: DE- A-3 131 216.
VI . I mschriftlichen Verfahren und wahrend der mindli chen

Ver handl ung hat di e Beschwerdefihrerin i mwesentlichen
f ol gendes vorgebracht:

a) Hauptantrag

Das Dokument E6 zeige die konventionelle Herstellungsart
von Chi pkarten, bei der die Spritzgul3form einen nach

i nnen gerichteteten Vorsprung aufwei se, der von der
Kunst st of f masse unfl ossen werde und di e Aussparung zur
Auf nahnme des Chi pnodul s erzeuge. Nachteilig seien bei

di eser Methode die Flie3linien imKunststoffmateri al,
di e wegen der geringen Wandst arke sol cher Karten
besonders probl emati sch seien. Die mt dem Streitpatent
gefundene LOsung benutze ei nen beweglichen Stenpel, der
erst nach Einspritzen der Kunststoffnasse in die Form
ei ngef ahren werde und das Material verdrange oder
konmprim ere, so dall keine Fliel3slinien entstinden. D e
ohnehi n schon geri nge Wandst arke von Chi pkarten sei an
der Stelle, an der der Chip eingesetzt werde, nur noch
menbranartig mt einer D cke von ca. 0,15 nm Deswegen
sei eine Chipkarte als ein besonderes Spritzguf3teil zu
betrachten, weshalb ein Fachmann, der sich mt der
Herstel l ung von Chi pkarten beschaftige, nur in einem
sehr eingeschrankten Gebi et nach Lésungen suchen wirde.

Das Dokument E7, das die Fliellinienproblemtik
anspreche und ei nen beweglichen Stenpel zur Forngebung

2410.D Y A
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vorschl age, sei zwar allgenein gehalten und ohne Bezug
auf ein spezielles Erzeugnis, stamme jedoch erstens von
ei nem Waschger at eherstell er und zwei tens aus dem

Jahre 1984. Ein Fachmann fur Chipkartenherstellung wirde
ni cht bei einem Hersteller von Waschger aten nach der
Losung fiar Probl eme bei Chi pkarten suchen. Di e Tatsache,
daR imJahre 1986, dem Prioritéatsjahr des Dokunments EB6,
i mmer noch ein fester Vorsprung in der Formund ein
Urspritzen di eses Vorsprungs Verwendung gefunden habe,
wo doch bereits seit zwei Jahren das Dokument E7 bekannt
gewesen sei, und dalR erst imJahre 1991, dem
Prioritatsjahr des Streitpatents, eine Losung fr

Chi pkarten vorgeschl agen worden sei, beweise, dal3 der
Chi pkar t enfachmann eben di eses Dokunent E7 nicht in

Bet racht gezogen hatte.

Noch weiter entfernt sei das Dokunment E3, das sich auf
di e Herstellung von Kosneti kkoffern beziehe, die im
dinnwandi gen Berei ch Wandst arken von 0,5 bis 0,8 mm
hatten. Sowohl das techni sche CGebiet als auch die
Wandst arken seien zu unterschiedlich, als daR sich ein
Chi pkart enfachmann damt befal3t hatte.

Das Verfahren des Anspruchs 1 geméal3 Hauptantrag habe
al so ni cht nahegel egen.

b) 1. Hilfsantrag

Der Anspruch 1 gemal3 1. Hilfsantrag definiere ein sehr
spezielles Verfahren, bei dem das Ei nsetzen des

Chi pnodul s in die Kartenherstellung integriert sei. Auch
wenn gew sse Aspekte des Verfahrens fir sich betrachtet
bekannt seien, so z. B. aus dem Dokunent E2 die
Verwendung von Saugl uft, aus dem Dokument E3 der
bewegl i che Stenpel, aus E6 die endgiltige Form der
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Karte, so ware ein Fachmann dennoch Uberfordert gewesen
aus sol chen Einzel heiten das Verfahren des Anspruchs 1
zu entw ckeln. Zw schen dem beanspruchten Verfahren und
dem Dokunment E5 gebe es kei nen Zusammenhang.

Das Verfahren des Anspruchs 2 gemalR 1. Hilfsantrag sei
geringfigi g anders als das Verfahren des Anspruchs 1. Es
wer de zunachst di e Aussparung gebil det und dann das

Chi pnrodul ei ngeset zt, wobei der gleiche Stenpel, der die
Aussparung fornme, das Mddul einsetze. Dadurch entsté&nden
kei ne Transport- und Justierproblene. D es sei aus dem
Stand der Techni k nicht nahegel egt, ebensoweni g die

Ver anderung der Frontfl &che des Stenpels.

Da die Verfahren der Anspriche 1 und 2 nicht nahegel egt
seien, sei auch bei den Vorrichtungen zu deren

Dur chf ihrung genmél3 Ansprichen 9 und 10 ein
erfinderischer Schritt gegeben.

Di e Anspriuche 11 und 12 beanspruchten das mt den beiden
Ver f ahren gemél3 Ansprichen 1 und 2 hergestellte Produkt
und seien somt ebenfalls das Ergebnis einer
erfinderischen Tatigkeit. Auch wenn di ese Anspriche auf
den ersten Blick wi e "product-by-process"-Anspriche
aussdhen, so seien sie dennoch Vorrichtungsanspriche mt
konkreten Merkmal en und Merknmalen, die eindeutig dem
Ver f ahren zuzuordnen seien. Die fornschl Ussi ge

Ei nbettung des Chi pnodul s i m Anspruch 12 ergebe sich nur
aus dem Ei npressen des Chi pnoduls in die flussige
Kunst st of fmasse, wie imAnspruch 1 definiert. Beim

Ei nsetzen des Mdduls in eine vorgefertigte Aussparung
ergebe sich diese Art der Einbettung nicht.

Das Chi pnrodul gemal3 Anspruch 14 wei se andere
Ver ankerungsel emente auf als das in der Beschreibung des
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Streitpatents unter H nweis auf das Dokunent E8

beschri ebene bekannte Chi pnodul. Das Dokument E2 zeige
zwar eine Hi nterschneidung, die sich aber daraus ergebe,
dall es sich umeinen zweiteiligen Korper handele. Die im
Anspruch 14 angegebene andere Art von Verankerungs-

el ementen | asse sich aus dem Stand der Techni k nicht
abl ei t en.

I mschriftlichen Verfahren und wahrend der nuindlichen
Ver handl ung hat di e Beschwerdegegnerin | i mwesentlichen
f ol gendes vorgebracht:

a) Hauptantrag

Das Dokument E6 zeige ein Verfahren gemald dem
oerbegri ff des Anspruchs 1. Die Merkmal e des

kennzei chnenden Teils di eses Anspruchs seien aus dem
Dokurment E3 bekannt. Das Dokument E3 sei nicht limtiert
auf die Herstellung von Kosnetikkoffern und zeige, dal
man mt ei nem beweglichen Stenpel Wandstarken von 1 mm
und weni ger erzeugen konne. Die Lehre des Dokunents E3
sei ohne weiteres auf das Dokument E6 Ubertragbar.
Ebenso konne das Dokunment E6 auch mt dem Dokunment E7
kombi ni ert werden. Bei de Konbi nationen fuhrten zum

Ver fahren des Anspruchs 1, das deshal b nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe.

b) 1. Hilfsantrag

Das Verfahren des Anspruchs 1 gemal3 1. Hilfsantrag

best ehe aus verschi edenen Schritten, die fur sich
betrachtet bekannt und teilweise, wie z. B. das Ansaugen
der Modul e oder das i m Dokunent E5 gezei gte Chi pband,
sogar banal seien. Das Absenken des Stenpels zusammen
mt dem Modul in die flussige Kunststoffnasse sei
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gegenuber dem Dokument E2, das das Einspritzen der
Kunst st of f masse bei vorhandenem Modul zeige, eine nicht
erfinderi sche Abwandl ung.

Das Verfahren gemalR Anspruch 2 unterscheide sich von dem
des Anspruchs 1 durch die Veré&nderung der Stirnfl ache
des Stenpels. Das Ausschnei den und Ei nsetzen der Mdul e
seien einfache Schritte. Dabei sei es fiur einen Fachmann
nahel i egend, die Frontfl 4&che des Stenpels zu veréandern,
um si e an di e verschi edenen Zwecke anzupassen. Somt se
auch Anspruch 2 nicht erfinderisch.

Das zu den Verfahren der Anspriche 1 und 2 Vorgebrachte
gelte anal og auch fir die entsprechenden Vorrichtungen
der Anspriche 9 und 10. Diese Vorrichtungen wirden somt
ni chts Erfinderisches zeigen.

Da die Verfahren der Anspriche 1 und 2 nicht als
erfinderisch zu betrachten seien, wirde es auch den

Er zeugni ssen der Anspriche 11 und 12 an ei ner
erfinderischen Tatigkeit mangel n. Daridber hinaus zeige
das Dokunent E4 auf Seite 7, erster Absatz (der

franzosi schen Ubersetzung), wi e man das Chi produl in der
Karte befestigen konne. Bei diesen Befestigungsarten
ergebe sich eine fornmschl Gissige Ei nbettung des Mdul s
wi e i mAnspruch 12.

Ei n Ver ankerungsel enment, wi e imAnspruch 14 beansprucht,
sei i m Dokunment E2 gezeigt. Das UnflieRen der Unmhill ung
50 in der Figur 3 dieses Dokunments fuhre zu einer

Ver ankerung des Chi pnoduls. Somt fehle auch dem
Anspruch 14 ein erfinderischer Schritt.

Ent schei dungsgr inde

2410.D
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Ver f ahr ensfragen

Nach st andi ger Recht sprechung der Beschwer dekanmern

wer den Anderungen, die nicht rechtzeitig vor einer
nmindl i chen Ver handl ung ei ngerei cht worden sind, in der
Regel von ei ner Beschwerdekammrer in der Verhandl ung nur
dann sachlich berucksichtigt, wenn fir die Anderung und
i hre verspatete Einreichung ein triftiger Gund vorliegt
(vgl. T 95/83 [ABI. EPA 1985, 75]). Ferner kann eine
Beschwer dekanmer es abl ehnen, neue Anspriche zu

ber Gcksichtigen, die in einemfortgeschrittenen
Verfahrensstadium z. B. in einer mindlichen

Ver handl ung, ei ngereicht worden und nicht eindeutig
gewdhrbar sind (vgl. T 153/85 [ABI. EPA 1988, 1]).

I n dem der Ladung fur die mindliche Verhandl ung

hi nzugef igt en Bescheid hat die Kanmer unter Punkt 6 die
Betei l i gt en darauf hingew esen, dall Antrage oder

St el | ungnahnmen spét estens ei nen Monat vor der mindlichen
Ver handl ung ei nzurei chen sind und daB sie Anderungen

ni cht zu bericksichtigen braucht, die nicht rechtzeitig
vor der nundlichen Verhandl ung ei ngerei cht werden (vgl
auch "Hi nweise fiur die Parteien und ihre Vertreter im
Beschwer deverfahren", Punkt 3. 3).

Die Hilfsantrdge 1 bis 3 wrden erst in der mindlichen
Ver handl ung utberreicht. Der Hilfsantrag 1 zeichnet sich
unt er anderem dadurch aus, dall er Anspruch 1 des
Streitpatents in der erteilten Fassung nicht nehr

unfalRt. Da dem erwdhnten Bescheid nicht zu entnehnen
war, dall die Kanmmer die Frage der Patentfahigkeit des
Cegenstands di eses Anspruchs eher negativ beurteilte,
wurde dem Hil fsantrag 1 stattgegeben. Die Hi|fsantréage 2
und 3 sind die Folge von Ei nwanden gegen andere
Anspriche des Streitpatents, die erstmals in der
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nmindl i chen Ver handl ung vor der Kanmmer vorgebracht und
erortert worden sind. Die Bericksichtigung dieser

Hi | f santrage war daher im Hinblick auf den G undsatz der
Fai rnel3 i m Verfahren geboten.

Haupt ant r ag

Nachstli egender Stand der Techni k und Ausgangspunkt fdr
das Verfahren des Anspruchs 1 ist das Dokunment E6.

D eses Dokunent zeigt die Herstellung einer Chipkarte im
SpritzgulRverfahren, wobei die Form in die die
Kunst st of f masse ei ngespritzt wird, einen festen nach

i nnen wei senden Vorsprung enthéalt, der von der
Kunst st of f masse unflossen wird und in der Karte die
Aussparung, in die spater das Chi pnodul eingesetzt wrd,
bi | det. Das Dokunent E6 zeigt die Merknmal e des

Qoer begriffs des Anspruchs 1 und drei Merknal e des
kennzei chnenden Teils, namich die Erzeugung des

Kart enk6r pers durch das Einspritzen eines schnel z-

fl Ussigen Kunststoffrmaterials in einen Ausgangsfornraum
das Entnehnen des KartenkoOrpers mt Aussparung aus dem
Ausgangsf ornraum und di e Befestigung des Chipnoduls in
der Aussparung.

Von di esem bekannten Verfahren unterschei det sich das
Ver fahren des Anspruchs 1 dadurch, dalR die Konfiguration
des Ausgangsfornrauns i mwesentlichen dem Kart enkdr per
ohne Aussparung entspricht, und durch die Verringerung
des Abstandes bestimter Wandberei che des Ausgangs-
fornmmauns (38) mt einem beweglichen Stenpel (40) zur

Bi | dung der Aussparung (27), nachdem das Kunst st off -
material zum ndest in die Bereiche der zu verringernden
Wandber ei che ei ngefl ossen ist, wobei das Kunststoff-
mat erial in den Wandberei chen konprim ert und/ oder aus
di esen verdrangt wird.
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Das Verfahren des Anspruchs 1 ist somt neu gegenuber
dem Dokunment E6. Auch die anderen im Verfahren
befi ndl i chen Dokunmente zeigen nicht alle Merkmal e des
Anspruchs 1. Die Neuheit war im Verfahren nicht
bestritten worden.

Das Verfahren gemalR Dokunent E6 hat den Nachteil, dal
bei m Unf | i eBen des Vorsprungs in der Form Fliellinien
ent st ehen, al so Abwei chungen der Mol ekl orientierung im
Berei ch der Aussparung, die zu Bruchstellen fihren
konnen. Das Verfahren gemald Anspruch 1 verneidet diesen
Nachtei|l durch den beweglichen Stenpel. Dadurch, dal3 der
St enpel di e Kunststoffmasse verdrangt bzw. konprimert,
er also nicht von der Kunststoffnmasse unflossen wrd,
kénnen keine Fliel3linien entstehen. Die Ml ekl -
orientierung bleibt imBereich der Aussparung weitgehend
gleich wie die Ml ekulorientierung i mubrigen

Kar t enber ei ch.

Es ist in der Fachwelt bekannt, dal FlieBlinien in

Kunst st of f spritzgul3teil en zu Probl enen fihren kénnen.
Ebenso bekannt ist die Ursache fur das Entstehen sol cher
FlieRlinien. Das Dokunment E7 befalit sich ganz allgenein
mt dieser Problematik. Auch wenn es sich bei m Autor

di eses Dokunents um ei nen WAaschger ateherstel |l er handel t,
so ist doch der gesante Inhalt des Dokunents so

al I genei n gehal ten, dall es von ei nem Fachmann, der sich
mt dem Spritzen von Kunststoffteilen beschaftigt,

ber icksichtigt wrd, egal welcher Art, Form oder G 6Re
di ese Teile sind. Das Dokument E7 |ehrt als LOsung fur
di e genannten Probl eme, di e Forngebung durch das
UnflieBBen von in die Formragenden Vorspringen zu
ersetzen durch eine das flissige Material konprim erende
bzw. verdréangende Forngebung mttels nach dem

Ei nspritzen der Kunststoffmasse in die Form einfahrbarer
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bewegl i cher Stenpel. Wegen der grundl agenhaften
Darstel |l ung von Probl em und Ldsung i m Dokunent E7
erschei nt es durchaus naheliegend, die darin
vermttelten Erkenntnisse auf die Herstellung jeder Art
von Spritzgiel3teil en anzuwenden, al so auch auf die
Herstel l ung von Chi pkarten. Der Hi nweis der Beschwerde-
fdhrerin auf den Autor als H nderungsgrund erscheint

ni cht akzeptabel, ebensoweni g das Argunent, die

Zei traume zw schen der Veroffentlichung von E7, dem
Prioritéatsdatum des Dokuments E6 und dem Priorit&tsdatum
des Streitpatents sprachen daftr, dafll der Chipkarten-
fachmann eben das Dokunent E7 nicht in seine
Uber | egungen nit einbezogen hatte. Ein SpritzguRR-
fachmann, auch wenn er sich primar mt der Herstellung
von Chi pkarten befalRt, wird sich sicherlich auch
auller hal b sei nes speziellen Fachgebi etes inform eren,

i nsbesondere dann, wenn es grundl egende Probl ene zu

| 6sen gilt. Ein solches grundl egendes Problemist die
Mol ekl orientierung i mBereich forngebender Vorspringe
in Spritzgul3fornmen, und das Dokunent E7 gi bt eine

grundl egende Antwort hierzu, ohne jeden Bezug oder

Ei nschrankung auf spezielle Erzeugni sse. Dall der Autor
des Dokunents E6 die durch das Dokument E7 vermttelten
Er kennt ni sse noch nicht verwertet hat, und dal durch das
Streitpatent erst viereinhalb Jahre spater eine LOsung
far die FlielRlinienprobleme bei Chipkarten vorgeschl agen
wur de, kann viele G inde haben. Die Zeitraune sind
jedenfalls nicht so |lang, als dalR man zwangsl aufi g ei ne
Ni cht ibertragbarkeit der Lehre des Dokuments E7 auf die
Chi pkartenherstel lung als G und annehnen mifite.

Das Dokument E3 spricht die Fliel3linienproblematik

ebenfal | s an. Oowohl es im Ausf Uhrungsbei spi el auf die
Herstel l ung von Kosneti kkoffern bezogen ist, ist es in
seinem einl eitenden Teil durchaus allgenein, auf jeden
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Fal | aber insofern interessant, als es zeigt, dal die
Formgebung mttel s beweglicher Stenpel auch fir geringe
Mat eri al - Wandst arken (z. B. 0.5 mm siehe Spalte 5,
Zeilen 18 bis 20) geeignet ist, es also als Mdtivation
far den Fachmann angesehen werden kann, die durch E7
vermttelten G undl agen tatsachlich auch auf die

Chi pkart enherstel |l ung anzuwenden. Sollte doch ein

Vor behal t gegen das Dokunent E7 bestanden haben, so wrd
er durch das Dokument E3 ausgerdaunt. Der zeitliche
Rahnmen - das Prioritéatsdatumdes Streitpatents |iegt
etwa ein hal bes Jahr nach dem Ver o6f fentli chungsdat um des
Dokunents E3 - spricht dafir.

Der Ersatz eines festen Vorsprungs in der Form durch

ei nen ei nfahrbaren Stenpel wird also durch den Stand der
Techni k nahegel egt. Das Verfahren gemaf3 Anspruch 1
beruht demmach nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

1. Hilfsantrag

Der Anspruch 1 gemdf3 1. Hilfsantrag enthalt we

Anspruch 1 gendl3 Hauptantrag den beweglichen Stenpel zum
Ei nfahren in die Form daridber hinaus noch weitere

Ei nzel heiten, so dall auch fur den Anspruch 1 gemald

1. Hlfsantrag die Neuheit, die unbestritten war,

gegeben i st.

Der bewegliche Stenpel hat bei m Anspruch 1 gemald 1

H | fsantrag ei ne Doppel funktion: Er form nicht nur die
Aussparung fur das Chi pnodul, sondern setzt gleichzeitig
mt di eser Formung das Chi pnodul ein. Der Vorteil, der
sich daraus ergi bt, besteht neben einer Verkirzung des
Verfahrens in einer hoheren Genaui gkeit, da Transport-
und Justierschritte entfallen. Auch wenn die einzel nen
Ver fahrensschritte di eses Anspruchs fir sich betrachtet
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bekannt sein nbgen, so ergi bt sich aus keinemder im
Ver f ahren befindlichen Dokunente ein Hi nweis auf diese
Doppel funkti on. Auch ei ne Konbi nati on ei nzel ner
Dokunent e vernmag di ese ni cht nahezul egen.

Somt kann der Cegenstand des Anspruchs 1 gemald
1. Hlfsantrag als auf einer erfinderischen Tatigkeit
ber uhend angesehen werden.

Fir die Neuheit des Anspruchs 2 gemal3 1. Hilfsantrag
gilt das oben unter Punkt 3.1 Cesagte entsprechend. Auch
di e Neuheit di eses Anspruchs war nicht bestritten.

Der bewegliche Stenpel hat auch bei m Anspruch 2 gemal

1. Hlfsantrag ei ne Doppel funktion. Er wird als

Konbi nati onswer kzeug benutzt und zwar in einem Schritt
zum Formen der Aussparung fir das Chi pnodul und in einem
weiteren Schritt, nach Verandern der Frontfl &che des
Stenpel s, zum Ei npressen des Chi pnodul s in die vorher
erzeugte Aussparung. Damt ergibt sich wie beim
Anspruch 1 ein Wegfall von Transport- und Justier-
schritten. Auch eine derartige Doppel funktion ergi bt

si ch aus kei nem der i m Verfahren befindlichen Dokunente.
Dem Argunent der Beschwerdegegnerin |, es sei
nahel i egend, die Frontfl a&che des Stenpels zu verandern,
um sie an die unterschiedlichen Zwecke anzupassen, kann
di e Kammrer nicht folgen. Schon die Doppel funktion an
sich, al so das Verwenden ei nes beweglichen Stenpels fir
zwei unterschiedliche Vorgange, ist in Zusamrenhang mt
der Chipkartenherstellung als erfinderisch anzusehen.

Di e sich daraus ergebende Anpassung der Stenpel -

frontfl d&che nmag ei ne | ogi sche Konsequenz daraus sein.

Somt beruht auch der Gegenstand des Anspruchs 2 genal
1. Hlfsantrag auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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Di e Anspriche 9 und 10 gemalR 1. Hilfsantrag sind auf
SpritzgulRvorrichtungen zur Durchfdhrung des Verfahrens
des Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 2 gerichtet. D e
Doppel funkti on des beweglichen Stenpels ist in den
Ansprichen 9 und 10 nicht explizit aufgefihrt, sie
ergi bt sich aber inplizit daraus, dal die Vorrichtungen
di eser Anspriche zur Durchfihrung der Verfahren genald
Anspruch 1 bzw. 2 geeignet sein nissen, also einen

St enpel aufwei sen nissen, der die in den Verfahren
gezei gt e Doppel funktion ausfihren kann. Mt den gl ei chen
Uber | egungen wi e zu den Ansprichen 1 und 2 ergibt sich
dar aus sowohl die Neuheit als auch die erfinderische
Tati gkeit bei den Ansprichen 9 und 10.

Anders verhadlt es sich bei den Ansprichen 11 und 12.

D ese Anspriche sind auf SpritzguBkarten gerichtet, die
nach dem Verfahren des Anspruchs 2 bzw. dem Verfahren
des Anspruchs 1 hergestellt sind. Zwar enthalten die
Anspriche 11 und 12 jeweils ein Merkmal, das sie neu
gegenuber dem Stand der Techni k macht, namich das

Mer kmal , dafl3 di e Mol ekil orientierung in der Ungebung der
Aussparung bzw. in der Ungebung des Mdul s nahezu der
Orientierung i muabrigen Kartenbereich entspricht. Die
Cegenst ande di eser Anspriche beruhen jedoch nicht auf

ei ner erfinderischen Tatigkeit.

D e Kammer kann die Ansicht der Beschwerdefihrerin, die
Anspriche 11 und 12 seien keine "product-by-process”-
Anspriche, nicht teilen. D ese Anspriche sind fornuliert
als "SpritzgulRkarte, hergestellt nach dem Verfahren des
Anspruchs 2 (bzw. 1)" und geben lediglich je zwei
Merkmal e der SpritzgulRkarte an, von denen eines die
Neuheit herstellt.
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Auf grund i hrer Merkmal e konnten di e SpritzguRkarten der
Anspriche 11 und 12 auch von dem nicht erfinderischen
Ver fahren des Anspruchs 1 gemal3 Hauptantrag stamen.

Ei ne nach di esem Verfahren hergestellte Karte wirde auch
ei ne ein- oder nehrstufige Aussparung zur Aufnahne eines
Chi produl s und i n der Ungebung der Aussparung bzw. des
Modul s ei ne dem ubri gen Kartenbereich entsprechende

Mol ekul ori enti erung aufwei sen. Sie wirde auch ein
formschl Gissig i mKartenmateri al ei ngebettetes Chi pnodul
auf wei sen, denn di e Form der Aussparung w rd

sel bstverstandlich der Form des Chi pnodul s ent sprechen,
so dall das Mbdul, egal wi e in der Aussparung befestigt,
fornmschl Gissig imKartenmaterial eingebettet ist. Eine
Karte gemal3 den Ansprichen 11 und 12 kann al so nicht
zeigen, dalR sie durch das Verfahren des Anspruchs 2 bzw.
1 genmdl3 1. Hilfsantrag hergestellt wurde. Es existieren
in den Ansprichen 11 und 12 keine Merknale, die

ei ndeuti g und nur dem Verfahren des Anspruchs 2 bzw 1
gemadll 1. Hilfsantrag zuzuordnen sind.

We in der Entscheidung T 219/83 (ABI. EPA 1986, 211)
festgestellt, ist ein Gegenstand nicht schon deswegen
erfinderisch, weil sein Herstellungsverfahren
erfinderisch ist. Unpatentfahig zu sein, nmufl} das

Er zeugni s al s sol ches gegenuber dem Stand der Technik

ei ne nicht nahel i egende Losung ei ner eigenen techni schen
Auf gabe sein. Diese ergibt sich aber, we die

vor st ehenden Uberl| egungen zeigen, imvorliegenden Fal
aus den Anspriuchen 11 und 12 nicht.

Damt ergi bt sich auch, dall die Anspriuche 11 und 12
ni cht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen.

Anspruch 14 ist auf ein Chipnodul gerichtet, das aus
m ndest ens ei ner Kont aktfl achen aufwei senden
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Tragerfolie, einer den Chipbaustein unschlielRenden
Urhidl | ung und Ver ankerungsel ementen besteht, die vom
SpritzguBmaterial unstrom oder durchfl ossen werden und
so ei ne Verankerung der Karte im Kartenkdrper gestatten.
GemalR Beschrei bung des Streitpatents, Spalte 12,

Zeilen 6 bis 24 ist ein solches Mbdul aus dem Dokunent
E8 bekannt. Von di esem bekannten Mdul unterschei det

si ch das Modul gemal3 Anspruch 14 dadurch, dal die

Ver anker ungsel enente al s Aussparungen, Vertiefungen
Bohrungen, Kerben, Profile oder dergleichen in der
Urhidl | ung des Chi prnodul s vorgesehen sind. Lediglich als
Option enthalt der Anspruch 14 noch das Merkmal, dal} das
Chi pnodul  zur Verwendung in nach dem Verfahren des
Anspruchs 1 hergestellten Karten gedacht ist.

| m Dokunent E8 sind die Verankerungsel enente als von der
Urhiil | ung des Chi pnodul s weg wei sendes, mit O f nungen
ver sehenes Rahnenel ement ausgebil det (siehe Figuren 1

2, 8, 10). Dengegenuber ist die Aufzahlung der

Ver ankerungsel enente i m Anspruch 14 als eine Rei he von
Al ternativen anzusehen. Wenn ein Fachmann ei nen
Cegenstand in einer SpritzguBmasse verankern will so hat
er dazu zwei grundl egende Miglichkeiten, namich vom
Gegenstand nach auf’en wei sende Ver ankerungsel enente, die
vom SpritzguBmaterial unmstront werden, oder nach innen
wei sende Offnungen, in die das SpritzguRmateri al
einflieBt. ImPrinzip zeigt das Dokunent E8 eine

Konbi nati on der bei den Mglichkeiten, da der

Ver anker ungsr ahmen O f nungen bzw. Durchbriiche aufwei st.
Je nach Gegebenheiten wird der Fachmann di e ei ne oder
di e andere Mgl ichkeit auswahl en. Der Zusatz "oder

der gl ei chen"” nach der Aufzahlung der Verankerungs-

el emente in Verbindung mt dem Ausdruck "vom
SpritzguBmaterial unmstrom” im Anspruch 14 deutet darauf
hin, dall auch i mvorliegenden Fall von der Chi pnodul -
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urhdl I ung nach auf3en wei sende Ver ankerungsel ement e
denkbar sind. Eine erfinderische Tatigkeit kann somt in
di esem Anspruch nicht gesehen werden.

Dar iber hi naus gi bt auch das Dokunent E2 ei nen dem
Anspruch 14 entsprechenden H nweis zur Verankerung des
Chi pnodul s. I n den Figuren 2 und 3 di eses Dokunents i st
di e Urhdl ung 50 zusammen mt der daridber |iegenden

Met al | schicht 40 zu sehen. Diese Urhiullung bildet mt
der Metallschicht eine Kerbe, die vom Spritzgul3materi al
umstrom wird und daf ir sorgt, dall das Modul im

Kart enkor per verankert wird. Das Argunent der
Beschwer def threrin, das Dokunment E2 sei diesbeziglich
ni cht vergleichbar, da ein zweiteiliges Mdul vorliege
und di e kerbenahnliche Formation durch das
Zusanmenset zen di eser beiden Teile entstinde, kann die
Kanmer nicht gelten | assen. Auch das Chi pnodul gemald
Anspruch 14 ist zweiteilig (Tragerfolie und Unmhil | ung),
und wi e di e Kerbe angebracht bzw. gebildet wird, |aft
der Anspruch offen

Somt kann der Anspruch 14 auch im Hinblick auf das
Dokunent E2 nicht als erfinderisch angesehen werden.

Der 1. Hlfsantrag ist somt nicht gewahrbar.

2. Hlfsantrag

Di e Anspriuche 1 bis 10 gemal3 2. Hilfsantrag sind
identisch mt den Ansprichen 1 bis 10 genafld

1. Hilfsantrag. Die Anspriche 11 bis 18 genald

2. Hilfsantrag sind identisch mt den Ansprichen 14 bis

21 gemal3 1. Hilfsantrag.

Somt enthalt auch der 2. Hlfsantrag mt dem
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Anspruch 11 ei nen nicht gewdhrbaren Anspruch
3. Hlfsantrag

Di e Anspriche 1 bis 10 gemal3 3. Hilfsantrag sind
identisch mt den Ansprichen 1 bis 10 genafld

1. Hilfsantrag. Der 3. Hilfsantrag enthalt als
unabhangi ge Anspriche somt nur noch di e oben
(Punkte 3.1 bis 3.5) als gewdhrbar angesehenen
Anspriche 1, 2, 9 und 10.

Der Vol | standi gkeit hal ber sei erwdhnt, dalR die
Anspriche 1 bis 10 gemal3 3. Hilfsantrag sich gegeniber
der erteilten Fassung di eser Anspriche nur bezlglich der
durch den Wegfall der erteilten Anspriche 1 und 10
erforderlich gewordenen Anderung der Nunerierung und der
Rickbezi ehungen unterschei den. Sonmit ergeben sich keine
Uber | egungen formal er Natur zu di esen Anspriichen.

Das Streitpatent kann somt auf der Basis des
3. Hilfsantrags in veréanderter Form aufrechterhalten
wer den.

Ent schei dungsf or nel

Aus di ese G unden wird entschi eden:

2410.D

D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt der
Anor dnung zurickverw esen, das Patent mit den fol genden
Unt er | agen aufrecht zuer hal t en:
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a) Anspriche 1 bis 10, Uberreicht in der mindlichen
Ver handl ung als 3. Hlfsantrag; und

b) Beschreibung: Seiten 2 bis 6, Uberreicht in der
nmindl i chen Ver handl ung, und Seiten 7 und 8 wi e
erteilt; und

c) Zeichnungen: Seiten 16 bis 20 wie erteilt.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

M Dai nese W Mbser
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