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Sachverhalt und Antrage

I.

II.
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Die unter Inanspruchnahme der Prioritdt einer Anmeldung in
der Bundesrepublik Deutschland vom 28. Dezember 1982 am
12. Dezember 1983 eingegangene Patentanmeldung wurde mit
Entscheidung vom 30. April 1987 von der Prufungsabteilung

zuruckgewiesen.

Die Zurickweisung erfolgte mit der Begrindung, daB der
Gegenstand der Anmeldung zwar neu sei, aber nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Die folgenden Dokumente sind im Prifungsverfahren in

Betracht gezogen worden:

El: DE-A-2 734 439
E2: FR-A-2 483 128
E3: GB-A-2 081 974
E4: DE-A-3 029 939
E5: EP-A-0 019 280
E6: EP-A-0 071 255.

Gegen die Entscheidung der Prufungsabteilung hat die
Anmelderin am 25. Juni 1987 unter gleichzeitiger Ent-
richtung der Beschwerdegebihr Beschwerde erhoben. Eine
Begrundung der Beschwerde ist am 4. September 1987

eingegangen.

In einem Bescheid vom 17. Mai 1988 hat der Berichterstat-
ter die vorlaufige Auffassung vertreten, daf im Hinblick
auf die Losung der von der Anmelderin angesprochenen spe-
zifischen Probleme der Ausweiskarten-Herstellung eine
weitere Prazisierung des Patentbegehrens erforderlich
erscheine, und auch fir die Fassung eines unabhangigen
Patentanspruchs einen Vorschlag zur Diskussion gestellt.
Bezliglich einer weiteren Ausfihrungsform, die sich dem
vorgeschlagenen Patentanspruch nicht mehr unterordnet,
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wurden Bedenken hinsichtlich der erforderlichen

Einheitlichkeit geduBert.

Nachdem in einer Mitteilung der Beschwerdekammer vom

8. Dezember 1988 dargelegt wurde, daB auch die Patent-
fahigkeit zwischenzeitlich neu vorgelegter Patentanspruche
voraussichtlich nicht anerkannt werden kénne, wurde ent-
sprechend einem Hilfsantrag der Anmelderin zur miindlichen

Verhandlung geladen.

Der am 18. April 1989 durchgefuhrten mindlichen Verhand-
lung lagen zunachst mit Schriftsatz vom 23. Mirz 1989
eingegangene Anspriche 1 bis 8 gemaf Hauptantrag und
Anspruche 1 bis 7 gemdB Hilfsantrag zugrunde.

Zur Stutzung ihres Patentbegehrens wies die Anmelderin auf
die besonderen Probleme hin, die die Einlagerung von IC-
Bausteinen in "intelligente" Ausweiskarten, die aus
mehreren zu verpressenden Schichten bestehen, mit sich
bringt. Einerseits misse bei der Herstellung des Schicht-
aufbaus im PreBverfahren dafir gesorgt werden, daf keine
Druckspitzen auf den empfindlichen IC-Baustein gelangen.
Andererseits misse die fertige Ausweiskarte eine perfekte
Oberflachengute, insbesondere im Bereich eines ublicher-
weise vorgesehenen Magnetstreifens, aufweisen. Eindricke
und Unebenheiten in der Oberfldche hatten bei friheren
Entwicklungen immer wieder zu unbrauchbaren Ausweiskarten
gefuhrt. Die bei Gebrauch der Karte unvermeidlichen
mechanischen Beanspruchungen erforderten auch einen
besonderen Schutz der AnschluBpunkte des IC-Bausteins
durch Einbettung in eine elastische Masse.

Das Dokument E4 offenbare eine Ausweiskarte gemaf den
Oberbegriffen der Anspriiche 1 und 3 und ein Verfahren zu
deren Herstellung, wobei im Schichtaufbau Zwischen-
schichten vorgesehen sind, die erst bei Erwdrmung weich
werden, um anschlieBend bei Aufbringen des vollen
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Kaschierdruckes dann verbleibende Hohlrdume im Bereich des
IC-Bausteins auszufillen. Der volle Kaschierdruck kénne

also nicht schon im kalten Zustand aufgebracht werden.

Demgegeniber erlaube die erfindungsgemdBe Verwendung eines
in kaltem Zustand pastdsen bis flussigen und unter

-

‘Erwarmung zu einer festen elastischen Masse vernetzbaren

Materials ein unmittelbares Aufbringen des vollen
Kaschierdruckes bereits vor Erwdrmung des Schichtaufbaus.
Dies ermégliche insbesondere ein gleichzeitiges Verpressen
mehrerer Karten in einen Kartenstapel. Mit dem aus E4
bekannten Verfahren mit erst nach vorgegebener Erwarmung
aufzubringendem Kaschierdruck sei dies nicht méglich, da
innerhalb eines Kartenstapels der Temperaturausgleich zu

langsam und ungleichmapig erfolge.

Die Inkompressibilitit des pastés bis flissig eingestell-
ten Materials sorge in Verbindung mit der erfindungs-
gemdfen Anordnung eines weiteren Hohlraumes innerhalb der
Karte zur Aufnahme uUberschussigen Materials im dbrigen
dafur, daB die Kartenoberfldche beim Verpressen keine
Einbriche oder Dellen erleidet. Die Anmeldungsunterlagen

offenbarten hierzu zwei Ausfihrungsbeispiele:

- Nach Figur 7 und 8 wirke ein die Aussparung fur den
IC-Baustein und den weiteren Hohlraum verbindender
enger Kanal als Drosselstelle, die wdhrend des

Verpressens fUr einen angemessenen Gegendruck sorgt.

- Nach Figur 9 erfolge ein Einpressen des Flllmaterials
unter Dehnung einer Uber den IC-Baustein gespannten

Sperrfolie.
In beiden Fallen kénne sich der notwendige Innendruck der

den IC-Baustein aufnehmenden Aussparung aufbauen, ohne dafB

schadliche Druckspitzen auftreten.

et
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Nach einem Hinweis der Kammer, wonach eine Patenterteilung

nicht ausgeschlossen erscheint, wenn das Patentbegehren

auf die beiden Ausfihrungsbeispiele hin prazisiert wird,

hat die Anmelderin in der mindlichen Verhandlung zuletzt

beantragt, die Zurickweisungsentscheidung aufzuheben und

ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

-

neue Beschreibung Seiten 1 bis 10 (Seite 11
entfallt)mit Einschiben "A" und "B", Uberreicht in

der mindlichen Verhandlung:;

fanf neue Patentéhsprﬁche, uberreicht in der
mundlichen Verhandlung;

Zeichnungen, Blatter 1/3 bis 3/3 in der veroffent-
lichten Fassung.

Die unabhdngigen Patentanspriiche 1 und 3 lauten:

lll‘

Mehrschichtige Ausweiskarte (1) mit einem unter Warme
und Druck im PreBverfahren hergestellten Schichtauf-
bau und mit einem auf einem Tragerelement (3) ange-
ordneten IC-Baustein (5), bei dem das Tragerelement
in vorbereitete Aussparungen (25, 26, 27) der
Schichten eingesetzt ist und wobei ein im Bereich des
IC-Bausteins (5) in den Aussparungen verbleibender
Hohlraum mit elastischem Material (32) gefullt ist,
dadurch g e kennzeichnet,6 daB als elas-
tisches Material (32) ein Polymer dient, das in
pastéser bis flissiger Form vor dem endgiltigen
Zusammenlegen der Schichten in den Hohlraum einfill-
bar und durch die Warmeeinwirkung wahrend des Ver-
pressens zu einer festen elastischen Masse vernetzbar
ist und daB innerhalb der Schichten ein weiterer
Hohlraum (31) zur Aufnahme uberschiissigen Fullmate-~
rials vorgesehen ist, der mit dem Hohlraum fur den
IC-Baustein Uber einen engen Kanal (30) in Verbindung
steht.
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Mehrschichtigé Ausweiskarte (1) mit einem unter Warme
und Druck im PreBverfahren hergestellten Schichtauf-
bau und mit einem auf einem Triagerelement (3) ange-
ordneten IC-Baustein (5), bei dem das Tragerelement
in vorbereitete Aussparungen (25, 26, 27) der
Schichten eingesetzt ist und wobei ein im Bereich des
IC-Bausteins (5) in den Aussparungen verbleibender
Hohlraum mit elastischem Material (32) gefullt ist,
dadurch gekennzeichnet ,b daB als
elastisches Material (32) ein Polymer dient, das in
pastdser bis flissiger Form vor dem endgultigen
Zusammenlegen der Schichten in einen ersten Raum des
durch die Sperrfolie geteilten Hohlraums einfillbar
und durch die Warmeeinwirkung wahrend des Verpressens
zu einer festen elastischen Masse  vernetzbar ist,
wobel eine Verdrangung des Uberschussigen Full-
materials von dem ersten Raum in einen zweiten, den
IC-Baustein enthaltenden, Raum unter Dehnung der

Sperrfolie erfolgt."

Unabhdngige Verfahrensanspriche 4 und 5 beziehen sich auf
die Herstellung mehrschichtiger Ausweiskarten gemaf den

unabhdngigen Produktansprichen 1 und 3.



-6 - T 364/87

Entscheidungsgriunde

1.
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Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
der Regel 64 EPU und ist zuléssig.

Die unabhangigen Anspriiche 1 und 4 spezifizieren die
Produkt- bzw. Verfahrens-Merkmale der Ausfuhrungsform
gemdB den Figuren 7 und 8 der ursprunglichen Unterlagen,
wahrend die unabhdngigen Anspriche 3 und 5 sich aus der
ursprunglichen Offenbarung in Verbindung mit Figur 9
ergeben. Die Merkmale des urspringlich einzigen unab-
hangigen Anspruchs 1 sind auch in den jetzt geltenden
unabhangigen Anspriuchen 1 und 3 enthalten.

Der Einschub A auf Seite 1 der Beschreibung erfolgte
zwecks Anpassung an den veranderten Oberbegriff der
geltenden Anspriche 1 und 3.

Die gemdaB dem Einschub B verdnderte Aufgabenstellung ist
aus den folgenden Stellen der urspringlichen Offenbarung

herleitbar:

Die Problematik des Schutzes der sensiblen Anschlusse der
Leiterbahnen an den IC-Baustein ist auf Seite 1 im
Absatz 2 angesprochen. Auf Seite 2 im zweiten Absatz ist
auf den Nachteil zusdtzlicher Folien oder Beschichtungen
mit niedriger Erweichungstemperatur gemdaB8 dem Stand der
Technik hingewiesen. Durch die auf Seite 4 im ersten Ab-
satz beschriebene Verdrangung eines Uberschusses an
elastischem Flllmaterial in fir den sicheren Einbau des
IC-Bausteins bedeutungslose Bereiche der Karte ist
implizit auch die Aufgabe angesprochen, eine nachteilige
Beeinflussung des Verbandes der ubrigen Kartenschichten zu

vermeiden.

Weitere, kleinere Anderungen in der Beschreibung ergeben
sich durch Anpassung an das prazisierte Patentbegehren.

ceit e
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Einwendungen nach den Artikeln 84 und 123 (2) EPU bestehen

daher nicht.
Neuheit

Eine mehrschichtige Ausweiskarte gemaB den Gbereinstimmen-
den Oberbegriffen der unabhdngigen Anspriche 1 und 3 ist

aus E4 bekannt.'

Alle dort gezeigten Ausfuhrungsbeispiele (Figuren 1 bis 5)
zeigen einen im PreBverfahren hergestellten Schichtaufbau
mit einem auf einem Tragerlement 6 angeordneten IC-
Baustein 5. Das Tragerelement 6 ist in vorbereitete

Aussparungen der Schichten eingesetzt.

In E4 sind neben dem Kartenkern (Karteninlett) 11 und
beiderseitigen Deckfolien 12/13 noch weitere Schichten
offenbart (z. B. Fig. 3a, 3b: Kaschiérkleberschicht 17),
die bei Erwdrmung erweichen und beim anschlieBenden
Verpressen des Schichtaufbaus den im Bereich des IC-
Bausteins in den Aussparungen verbleibenden Hohlraum mit
elastischem Material flullen (Seite 13, Zeile 20 bis
Seite 15, Zeile 10).

Wahrend also nach E4 die Ummantelung des IC-Bausteins erst
nach Erweichen des Fullmaterials durch Erwarmung und
wahrend des Verpressens erfolgt, ist es ein wesentliches
unterscheidendes Merkmél der vorliegenden Anspriuche 1 und
3, daB als elastisches Material ein Polymer dient, das vor
dem endglltigen Zusammenlegen der Schichten also auch vor
der Erwarmung, in pastdser bis flussiger Form in den
Hohlraum einfiillbar ist. Eine Warmeeinwirkung zwecks
Erweichung des Fillmaterials ist also nicht erforderlich.
Vielmehr erfolgt durch die Warmeeinwirkung wahrend des
Verpressens eine Vernetzung des Polymers zu einer festen

elastischen Masse.

ceif e
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Die Gegenstande der unabhangigen Anspriche 1 und 3, die im
ubrigen noch in Verbindung mit der kennzeichnenden
Vergiefftechnik notwendige weitere Hohlraume zur Aufnahme
uberschissigen Materials aufweisen, sind gegeniber E4 also

neu.

Die weiteren Dokumente, soweit sie die Herstellung von
Ausweiskarten betreffen, kommen dem Anmeldungsgegenstand
nicht naher als E4. E2 und E3 betreffen lediglich die
Herstellung des Tragerelementes mit dem IC-Baustein und
nicht dessen Integration in die Ausweiskarte. E5
beschreibt den Einbau des Tragerelementes uUber elastische
Verbindungselemente in die Ausweiskarte in einem Fenster
in der Weise, daB das Tragerelement noch von einem freien
Spalt umgeben ist. Es erfolgt mithin absichtlich keine
Fillung eines im Bereich des IC-Bausteins verbleibenden
Hohlraumes mit elastischem Material. Nach E6 wird das
fertig vorbereitete Tragerelement 1 in die fensterartige
Aussparung 21 des Kartenaufbaus eingepreft. Ein Vergiefen
soll dabei schon vor dem Einbau des Tragerelementes in den
Kartentrager erfolgen (vgl. Figuren 3 und 4 sowie

Seite 10, Zeilen 14 bis 21)

SchlieBlich offenbart El1 lediglich ein Beispiel fiir das
bekannte Einbetten von integrierten Schaltungsbaugruppen
in polymere Dichtungsmasse, ohne jedoch das Anwendungs-
gebiet der Ausweiskarten-Herstellung zu berihren.

Die Gegenstdnde der unabhdngigen Patentanspriche 1 und 3
sind mithin neu.

Die unabhidngigen Verfahrensanspriiche 4 und 5 sind auf die
speziell notwendigen Verfahrensschritte bei der
Herstellung der erfindungsgemafen Ausweiskarten nach den
Ansprﬁcheﬁ 1 bis 3 gerichtet. Auch die Gegenstande dieser
Verfahrensanspriche sind mithin neu.
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Erfinderische Tatigkeit

Es ist an sich eine gelaufige MaBnahme, IC-Bausteine in
einer elastischen Masse zu vergiefen. Dies ist in Verbin-
dung mit der Herstellung integrierter Schaltungsbaugruppen
z. B. in El1 in einer Weise beschrieben, bei der durch
Einpressen ‘von VerschluBstucken in einen den IC-Baustein
aufnehmenden Rahmen eine Verdichtung der gelartigen
Verdichtungsmassé erfolgt (Seite 6, Absatz 3; Seite 9,
Zeilen 13 bis 22; Seite 11, letzter Absatz und Seite 12,

‘erster Absatz). E2 erwadhnt ein VergieBen der integrieten

Schaltung auf einem fir eine Ausweiskarte vorgesehenen
Halbleiterchip (Seite 1, Zeilen 1 bis 4 in Verbindung nit
Seite 6, Zeilen 16 bis 22). Eine genauere Darstellung des
VergieBens eines solchen "Trigerelementes" findet sich in
E3. In diesem Dokument ist erldutert, daf ein beim Ver-
gieBen auftretender MaterialilberschuB aus einer GieBform
durch einen AbfluBkanal nach aufen abgefuhrt wird (vgl.
Figuren 2, 3 und 6 sowie Seite 2, Zeien 31 bis 47 und
Zeilen 121 bis 130). Damit erscheint aber diese Art der
VergieBtechnik nicht Gbertragbar auf die Herstellung einer
Ausweiskarte gemdB E4, bei der die Einbettung des IC-
Bausteins in elastischem Maerial und das Verpressen des
ganzen Schichtaufbaus in einem Arbeitsgang erfolgt, denn
eine Abfuhr des UberschuBmaterials aus der dinnen Aus-
weiskarte nach auBen erscheint nicht méglich, solange sich
die Karte in der PreBvorrichtung befindet.

Es ist das erfinderische Verdienst der Aﬁmelderin, das
Problem der Abfuhr des UberschuBmaterials aus dem zu
vergiefenden Raum dadurch geldést zu haben, daB im Karten-
aufbau selbst ein weiterer Hohlraum vorgesehen ist, der
das Uberschufmaterial aufnimmt. Dieser Weg hat sich auch
deshalb nicht ohne weiteres angeboten, da das Ausweichen
des Materials in diesen weiteren Hohlraum die Gefahr von
Deformationen in den Deckfolien unter dem PreBdruck im
Bereich des IC-Bausteins mit sich bringen kénnte.

R
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Die Anmelderin schlagt zur Beherrschung dieses Problems
daher in den unabhangigen Ansprichen 1 und 3 noch zwei
weitere, alternative MaSnahmen vor, durch die dieses
Ausweichen gehemmt wird. Nach dem Anspruch 1 ist dies ein
enger Kanal, der den Hohlraum um den IC-Baustein mit dem
weiteren Hohlraum verbindet. Nach Anspruch 3 ist dies eine
die Hohlrdume trennende Sperrfolie, deren Dehnung dem
ausweichenden Fillmaterial entgegenwirkt.

Das Dokument E5 liegt, da es, wie unter Ziffer 3 dargelegt
wurde, nicht die Flullung eines im Bereich des IC-Bau-
steines verbleibenden Hohlraumes betrifft, den Gegen-
stdnden der Anspriche 1 und 3 ferner.

Das Dokument E6 bleibt bei der Beurteilung der erfinderi-
schen Tatigkeit auBer Betracht, da es als nicht
vorveréffentlichtes Dokument nur den Inhalt einer
prioritatsdlteren europdischen Patentanmeldung offenbart
(Artikel 54 (3) und 56, Satz 2 EPU).

Die Gegenstande der Anspriche 1 und 3 beruhen mithin auf
einer erfinderischen Tatigkeit. Die Anspriche 1 und 3 sind
daher gewahrbar.

Die gleichen Griinde, die vorstehend fur die Gewadhrbarkeit
der unabndngigen Produktanspriiche 1 und 3 dargelegt worden
sind, gelten auch fir die Verfahrensanspriiche 4 und 5, die
die notwendigen Schritte bei der Herstellung der
erfindungsgemaBen Ausweiskarte auflisten.

Der Anspruch 2 ist als vom Anspruch 1 abhdngiger Anspruch
ebenfalls gewahrbar, da er eine zweckmidBige Weiterbildung
der ersten Ausfihrungsform betrifft.
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Den beiden Ausfﬁhrungsformen der vorliegenden Erfindung
liegt die vorstehend unter Ziffer 5 herausgestellte
allgemeine erfinderische Idee zugrunde, innerhalb des
Schichtaufbaus einer Ausweiskarte neben dem Hohlraum fur
den IC-Baustein einen weiteren Hohlraum vorzusehen, wobei
beide Hohlrdume Uber eine die Fillmaterialstrémung
hemmende Einrichtung miteinander verbunden sind.

Die Einheitlichkeitsforderung nach Artikel 82 EPU ist
mithin ebenfalls erfullt.

Entscheidungsformel

1. Die angefochtene Enscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurlUckverweisen mit
der Auflage, ein europaisches Patent mit den im Abschnitt
IV genannten Unterlagen zu erteilen.

Der Geschaftsstellenbeante: Der Vorsitzende:

S. Fabiani P.K.J. van den Berg
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