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

PATENTAMTS OFFI CE

| nterner Verteil erschl Gssel:
(A [ ] Veroffentlichung imABI.

DES BREVETS

(B) [ ] An Vorsitzende und Mtglieder

(O [X] An Vorsitzende

ENTSCHEI DUNG
vom 14. April 1999

Beschwer de- Akt enzei chen
Annmel denumrer :

Ver 6f f ent | i chungsnunmrer :
| PC.

Ver f ahr ensspr ache:

Bezei chnung der Erfindung:

T 0676/97 - 3.5.1
90910564. 5
0484353

Q06K 19/ 077

DE

Tragerelement mt wenigstens einemintegrierten Schaltkreis,
i nsbesondere mt Ei nbau der Chip-Karten

Pat ent i nhaber:
Schnei der, Edgar

Ei nsprechender:

Stichwort:
Tr ager el enent / SCHNEI DER

Rel evant e Recht snor nen
EPU Art. 56

Schl agwor t :

"Erfinderische Tatigkeit (ja)"

Zitierte Entschei dungen

Oientierungssat z:

EPA Form 3030 10. 93



Européaisches European Office européen
Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0676/97 - 3.5.1

ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwerdekammer 3.5.1
vom 14, April 1999

Beschwer def threri n: Schnei der, Edgar
(Pat enti nhaberi n) Ri ngstrale 18
D- 85386 Echi ng (DE)

Vertreter: Wnter, Brandl, Fiurniss, Hibner, ROss,
Kai ser, Polte, Kindernann
Part ner schaf t
Pat ent - und Recht sanwal t skanzl ei
Pat ent anwél t e, Recht sanwal t
Al oi s- St ei necker-Stralle 22
D- 85354 Frei sing (DE)

Angef ocht ene Ent schei dung: Zwi schenent schei dung der Ei nspruchsabteil ung
des Européi schen Patentants Uber die
Auf recht erhal t ung des européi schen Patents
Nr. O 484 353 in geédndertem Unfang, zur Post
gegeben am 3. Februar 1997.

Zusamenset zung der Kanmer :

Vor si t zender: P. K J. van den Berg
Mtglieder: R Randes
V. di Cerbo



- 1- T 0676/ 97

Sachverhalt und Antréage

Di e vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die

ZwW schenent schei dung der Ei nspruchsabteilung, mt der
der Hauptantrag der Patentinhaberin, zurickgew esen,
aber dem Hi | fsantrag stattgegeben wurde. Der Ei nspruch
war schon vor der mindlichen Verhandl ung vor der

Ei nspruchsabt ei |l ung zurickgezogen wor den.

1. Di e Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung wurde dam t
begrindet, dall Anspruch 1 geméll Hauptantrag mt
Ricksi cht auf die O fenbarung der Entgegenhal tung

El = EP-A-0 231 937

ni cht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe, weil
der Fachmann die Lehre der Figur 3 in E1l mt der Lehre
aus Figur 9 dersel ben Entgegenhal tung konbi ni eren und
ohne erfinderische Tatigkeit zu der Erfindung gel angen
wir de.

I11. Cegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin
Beschwer de ei ngel egt.

Di e Beschwerdefihrerin hat mt der Beschwerdebegrindung
ei nen neuen, nach i hrer Meinung gegenuber dem

zur uckgew esenen Anspruch gemal3 Hauptantrag vor der

Ei nspruchsabteil ung kl argestellten, Anspruch 1

ei ngerei cht.

I V. In ei nem Bescheid gemald Artikel 11 Absatz 2 der
Ver f ahr ensor dnung der Beschwerdekammern hat di e Kanmer,
trotz des neuen klargestellten Anspruchs, die vorlaufige
Mei nung zum Ausdruck gebracht, dall der Entschei dung der
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Ei nspruchsabt ei | ung zugesti mt werden kdnne.

Ei ne mindl i che Ver handl ung wurde am 14. April 1999
durchgef thrt, in der die Beschwerdefdhrerin ei nen neuen
Anspruch 1 mt abhangi gen Ansprichen 2 bis 14 und ei nen
unabhangi gen Verfahrensanspruch 15, sowi e von dem
Anspruch 15 abhangi ge Anspriche 16 bis 18 eingereicht
hat. Anspruch 1 hat fol genden Wortl aut (die Merkmal s-
bezei chnungen sind von der Kammer eingefihrt worden und
der fettgedruckte Satz (c) ist gegeniber dem

zur uckgew esenen Anspruch 1 neu ei ngefigt):

"Tragerelenent mt wenigstens einemintegrierten
Schal tkreis (7) in Formeines Halbleiterkristalls,
i nsbesondere fur den Einbau in Chip-Karten, mt

ei nem fl exi bl en Tragersubstrat (2), auf dessen

Qoberfl a&che nehrere Kontaktfl achen (4) vorgesehen sind,
di e Uber Leiterbahnen mt Anschl uBpunkten (6) fur den
weni gstens einen integrierten Schaltkreis (7) verbunden
sind, und

ei nem Verstei fungsring (8), der auf demflexiblen

Tr agersubstrat befestigt ist, der eine innere Teilfl ache
des Tréagersubstrats (2) unschliel3t und der auch aul3en
von ei ner periphadren Teil fl &che des Tragersubstrats (2)
ungeben ist, wobei der bzw. die integrierten

Schal tkreise (7) auf der inneren Teilfl ache angeor dnet

i st bzw. sind,

dadur ch gekennzei chnet,

(a) dall zum ndest die von dem Verstarkungsring (8)
bedeckt en und unschl ossenen Berei che des
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fl exi bl en Tragersubstrats (2) durchgehend ebene
Fl &chen bi | den,

(b) dalR der Versteifungsring (8) eine wesentlich
héhere Bi egefestigkeit aufweist, als das flexible
Tragersubstrat (2), so dalB sich bei Verbiegung
des flexi blen Tragersubstrats (2) der
Verstei fungsring (8) nicht verbiegt,

(c) dalR die Dicke des Versteifungsrings (8) kleiner

ist als seine Breite, und

(d) daR der Versteifungsring (8) imVerbund mt dem
fl exi bl en Tragersubstrat (2) als verbi ndungs-
steife Zelle wrkt und dadurch den Hal bleiter-
kristall (7) vor mechani schen Beanspruchungen
schutzt."

Di e Beschwerdef uhrerin hat fol gendes vorgetragen:

Das neue Merkmal, dall die Dicke des Querschnitts des

Ver st ei fungsrings kleiner sei als seine Breite, sei eine
Angabe, die das Tréagerel enent der Erfindung deutlich von
dem der E1 unterscheidet. E1 zeige nur Ausfihrungsfornen
mt einem Ri ng-Querschnitt, dessen Dicke inmer groler
als die Breite sei. D e Einspruchsabteilung sei der

Mei nung gewesen, dal3 di eses zusétzliches Merkmal in der
ursprungli chen Annel dung nicht offenbart sei. Dieses
Mer kmal sei aber deutlich der in der Beschreibung

of f enbar t en Ausf Uhrungsform zu ent nehnen.

Di e von der Einspruchsabteilung verwendeten Argunente
gegen die Erfindung seien eine "ex-post facto" Anal yse.
Ausgehend von der Ausf thrungsform gemal3 Figur 3 in EIL,
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gegenuber der Anspruch 1 abgegrenzt sei, konne ein
Fachmann ni cht ohne erfinderische Tatigkeit zu der

Erfi ndung gel angen. | nsbesondere niisse festgestellt

wer den, dall di e Ausfihrungsformder Figur 9 in E1 zwar

ei ne verw ndungssteife Zelle aufweise, indemein

Metal lring einen Chip unschlielRe, der auf einem

Tr &ger substrat auf gekl ebt sei, jedoch wirden zu di esem
Tr ager el enent bei Verbi egen der Chip-Karte, im Gegensatz
zur Ausf Uhrungsformder Figur 3 in E1 (und auch zur

Erfi ndung), keine Krafte von dem Kartenkéor per Ubertragen
werden, weil gendld E1 das Tragersubstrat kei ne Fl &che
aulBerhal b des Rings habe. Die verw ndungssteife Zelle
gemall Figur 9 sei somt freischwebend i mKartenkorper

ei ngebettet und funktioniere ganz anders als die Zelle
gemal3 Figur 3. Der Fachmann wirde deshalb nicht die

Ausf Uhrungsf ornen der Figur 3 und der Figur 9
konbi ni er en.

Di e Beschwerdefihrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents auf der G undl age des in der nundlichen

Ver handl ung vor der Beschwer dekanmer ei ngereichten
Antrags der Beschwerdefidhrerin, der fol gende Unterl agen
unf afdt :

Anspriche 1 bis 18 und Beschrei bungsseiten 1 bis 3, 3a
und 4 bis 14 , sowi e die Zei chnungen des Patents w e
erteilt.

Ent schei dungsgr inde

1235.D
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Artikel 123 (2) EPU

Der Kanmer scheint es, dalR aus der Ausfuhrungsform des
Tragerel enentes, we sie in den Figuren 1 und 2 und in
dem ent sprechenden Abschnitt der Patentschrift (Seite 5,
erster voll standi ger Absatz) offenbart worden ist,
deutlich zu entnehnen ist, dalR die Breite des
Querschnittes des R nges wesentlich groRer ist als die
Di cke. Das normale Verhadltnis, Breite zur Dicke, ist

of fenbar 15/4 und auch an der Stelle des Ringes (gerade
Bereiche 12, 13), an der die Ringbreite am geringsten
ist, ist dieses Verhdltnis 10/4. Es ist richtig, dall we
von der Ei nspruchsabteilung ausgefihrt in der

Beschrei bung nur ei ne einzige Ausfihrungsform of f enbart
worden ist, bei der das Verhdltnis mt Ziffern angegeben
ist. In dem genannt en Beschrei bungsabschnitt wrd aber
her vor gehoben, dald die Form des Versteifungsringes zum
ei nen ei ne genugend hohe Bi egesteifigkeit aufweist, und
zum anderen fir den Einsatz des Ringes in Chip-Karten
nach 1SO-Normoptimert ist. Es scheint also, dal aus
der Beschrei bung direkt abgeleitet werden kann, dalR die
Breite des Ring-Querschnittes grofRer als die Dicke sein
mul3. Zwar wird hier von der Form geredet, aber es ist

kl ar, dal3 die Biegesteifigkeit vor allemvon dem
Querschnitt des Ringes abhangig ist. Es ist auch der
Beschrei bung zu ent nehnen, dall die Form des Ri nges, auch
an Stellen, die nicht ganz der kreisringfoérmgen Form
des Ringes (vgl. gerade Bereiche 12 und 13 mt der
geringsten Breite des Ringes, Figur 2 der Patentschrift)
fol gen, offenbar einen flachen Aufbau haben nuf3. Auch
gi bt Figur 6 des Patents eine zweite Ausfuhrungsform der
Erfi ndung w eder, bei der die Breite deutlich gro6Rer ist
al s die Dicke. D e Kamrer gl aubt deshal b, dal der
Fachmann aus all di esem den Schl ul3 zi eht, dalR nach der
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Erfindung die Breite groRer sein nuf3 als die D cke.
Deshal b i st die Kanmer der Mei nung, dall das neue Merkma
ei ne Begrenzung des Schut zunf anges herbei fihrt, und dal
di ese Anderung des Anspruchs 1 den Erfordernissen des
Artikels 123 (2) EPU genigt.

Erfinderische Tatigkeit

Anspruch 1 ist gegenuber der Ausfihrungsform gemald
Figur 3 in E1 abgegrenzt worden. Somt ist ein

Tr &dger el ement genméld dem Cberbegriff des Anspruchs 1 El1
zu entnehnen. Di e Einspruchsabteilung war der

Auf fassung, dall auch di e kennzei chnenden Merknal e (b)
und (d) aus E1 bekannt waren. Dabei ist aber zu

bener ken, dald damal s der Anspruch das Merkmal (c) nicht
bei nhal tete.

Das Tragerel enent gemall Figur 3 in E1 ist nicht nach dem
kennzei chnenden Merknmal (a) aufgebaut, weil das
Tragersubstrat (11) innerhalb des Metallringes (17) eine
Vertiefung (9) hat, in der der Chip gelegen ist. Mt

di eser Bauweise wird erreicht, dall die D cke einer Chip-
Karte verkl einert werden kann. Di e Beschwerdefthrerin

hat aber Kkl argemacht, dall di ese Bauwei se bei Verbi egung
ei ner Chip-Karte nachteilig sei, weil durch Verbiegen
der Chip-Karte die Kraftibertragung vom Kart enkor per zum
Tr ager el enent ei nen Bruch des Tragersubstrates in dem
dinnen Boden der Vertiefung i m Tragersubstrat
verursachen kann, oder dall sich der Ri ng vom Substrat

abl 6sen kann. Bei der Erfindung gibt es aber diese
Vertiefung nicht und der Ring i mVerbund mt dem
Tragersubstrat wird als eine verw ndungssteife Zelle

wi rken.
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Die Kammer ist wie die BeschwerdefUhrerin der Ansicht,
daR der Fachmann di e Ausf idhrungsform gemal3 der Figur 3
nicht mt der der Figur 9 (beide in E1) konbinieren
wirde, d. h. er wirde die Fl ache innerhal b des Ri nges
gemal3 Fi gur 3 durchgehend eben nmachen. Di e Kammrer stinm
al so den Ausfuhrungen der Beschwerdef idhrerin oben, V.,

ZU.

Wir de der Fachmann auch ohne Figur 9 auf die Idee
kommen, dal3 ein dinneres Tragersubstrat benutzt werden
kénnte, und deshalb eine Vertiefung im Substrat, wie in
Fi gur 3 gezeigt, nicht notwendig ware, so wirde er
jedoch feststellen, dalR die D cke des Ri ngs nach

Figur 3, die deutlich groRer als die Breite ist, noch
vergrofert werden nmuf3, umden Chip zu schiatzen (weil der
Chip ja nicht nehr in einer Vertiefung positioniert

i st). Eine solche Ausfihrungsform wirde aber nicht der

| dee der Erfindung, we sie in dem neuen kennzei chnenden
Merkmal (c) ausgedrickt wi rd, entsprechen, weil diese

ja einen flachen Ring fordert.

Die Idee des Merkmals (c) kommt in E1 dber haupt nicht
zum Ausdruck. Die Kamrer stinmmt den Ausfihrungen der
Beschwer def Ghrerin darin zu, dalR der Metallring (aus
rostfreiem Stahl) gemaR E1 in allen Ausfihrungsfornen
nach den Figuren mt einem Querschnitt abgebil det ist,
dessen Breite kleiner als die Dicke ist. D e Kanmer

zi eht aus di eser Tatsache densel ben SchlulR wie die
Beschwer def ihrerin, namich, dalR sich ein solcher R ng
bei Verbi egung des Kartenkdrpers in den Kartenkorper

ei nschnei den wirde, und folglich der Schutz des Chips im
Sinne der Erfindung nicht gewdhrleistet ware. In der
Ent gegenhal tung E1 i st nirgendwo angegeben, in wel cher
Wei se der Ring seine Schutzfunktion ausubt. Man kann
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aber davon ausgehen, dal3 er bei Druck von oben und/ oder
von unten den Chip schitzt. Ein Schutz gegen

Ver bi egungskrafte i m Sinne der Erfindung kann dagegen
aus E1 nicht abgeleitet werden. Deshalb ist auch das
kennzei chnende Merkmal (d) des Anspruchs 1 der

Ent gegenhal tung E1 nicht zu ent nehnen.

Mt der durchgehend ebenen Fl d&che des Tré&gersubstrats,
wie in Merkmal (a) angegeben, und mt dem fl achen,
anschm egsanen R ng genmal3 Merkmal (c) wird somt genmald
der Erfindung ei ne verw ndungssteife Zelle gebildet, die
auch bei Verbi egung des Kartenkodrpers im Stande ist, den
Bi egekréaften zu w derstehen und den Hal bl ei terkri st al

vor mechani schen Beanspruchungen zu schit zen.

Aus all edem fol gt, dall der Gegenstand des Anspruchs 1
ni cht fur den Fachmann naheli egt und deshal b auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht (Artikel 56 EPU).

Di e Ei nspruchsabteilung hat in der angefochtenen

Zw schenent schei dung den danmal i gen Haupt antrag

zur ickgewi esen und dem Hi | fsantrag stattgegeben. Wi
di e Kammer beabsichtigt dem Anspruch 1 des einzigen

Antrags der Beschwerdefihrerin stattzugeben, nmuf3 die
Zw schenent schei dung zuer st auf gehoben werden.

Ei ne Prifung der gultigen, an den gednderten Anspruch 1
angepasst en, abhangi gen Anspriche 2 bis 14, sow e der
Ver f ahr ensanspriche 15 bis 18 ist nicht durchgefihrt
wor den. Deshal b erachtet es die Kammer fiUr angebracht,
die Sache zur weiteren Prufung an di e Prifungsabteil ung
zur iickzuverwei sen (Artikel 111 (1) EPU).

Im Fall e ei ner Zuruickwei sung des ei nzigen Antrags be
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der weiteren Prifung wird gemaR dem Verschl echt erungs-
verbot (vgl. G 9/92, ABI. EPA 1994, 875) die

Zw schenent schei dung uber die Aufrechterhal tung des
Patents in gedndertem Unfang rechtskréaftig.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Griunden wird entschi eden:

1. Di e angef ochtene Entschei dung wi rd auf gehoben;

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurickverw esen zur
Fortset zung der Priufung auf der Grundl age des Antrags
der Beschwerdefihrerin, mt der MaRgabe dald Anspruch 1
gewdhr bar ist.

Di e Geschéaftsstell enbeantin: Der Vorsitzende:

M Ki ehl P. K J. van den Berg
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