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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 198 45 665

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 11. Juni 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Grimm sowie der Richter Dr. Schmitt, Dipl.-Phys. Dr. Greis
und Dipl.-Ing. Schuster

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zuriickgewiesen.

Griinde:

Auf die Anmeldung wurde die Erteilung des Patents mit der Bezeichnung

"Verfahren zur Herstellung eines Tragerelements fur einen

IC-Baustein zum Einbau in Chipkarten"

am 17. August 2000 veroffentlicht.

Gegen das Patent wurde ein Einspruch erhoben. Nach Prufung des fur zulassig
erachteten Einspruchs hat die Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts mit Beschluss vom 10. August 2001 das Patent gemaR § 61 Abs.1 Satz 1
PatG widerrufen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.

Die Patentinhaberin verfolgt ihr Patent nach dem in der mindlichen Verhandlung

vom 11. Juni 2002 gestellten Haupt- sowie Hilfsantrag weiter.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

"Verfahren zur Herstellung eines Tragerelementes (4) fur ei-
nen IC-Baustein (7) zum Einbau in Chipkarten (1), wobei das

Tragerelement (4) auf einem elektrisch isolierenden Kunst-



stoffsubstrat (10) leitfahige Kontaktflachen (5) aufweist, die mit

entsprechenden Anschlussstellen (8) des IC-Bausteins (7) lei-

tend verbunden sind, dass

- in einem ersten Schritt ein Kunststoffsubstrat (10) mit zu
den Anschlussstellen (8) des IC-Bausteins (7) korrespon-
dierenden Aussparungen (11) bereitgestellt wird,

- in einem zweiten Schritt der IC-Baustein (7) mit seiner die
Anschlussstellen (8) aufweisenden Seite auf dem Kunst-
stoffsubstrat (10) mittels eines Klebers (14) fixiert wird, dass
die Anschlussstellen (8) positionsgenau zu den Aussparun-
gen (11) im Kunststoffsubstrat (10) angeordnet sind,

- in einem dritten Schritt unter Verwendung einer Abdeckfo-
lie (12), die nach Fertigstellung der Kontaktflachen (5) wie-
der entfernt wird, durch Abscheidung eines Metalls (19) aus
der Gasphase auf die von der Abdeckfolie (12) unverdeck-
ten Bereiche (13) des Kunststoffsubstrats (10) die elektrisch
leitfahigen Kontaktflachen (5) unter Ausbildung von elek-
trisch leitenden Verbindungen (20) zu den Anschlussstel-
len (8) des IC-Bausteins (7) durch die Aussparungen (11)
des Kunststoffsubstrats (10) hindurch hergestellt werden,
wobei der Bereich (21) zwischen Kunststoffsubstrat (10)
und IC-Baustein (7) mit einer aushartbaren dielektrischen

Flussigkeit (17) ausgefullt wird."

Der Patentanspruch 2 nach Hauptantrag lautet:

"Verfahren zur Herstellung eines Tragerelementes (4) fur ei-
nen IC-Baustein (7) zum Einbau in Chipkarten (1), wobei das
Tragerelement (4) auf einem elektrisch isolierenden Kunst-

stoffsubstrat (10) leitfahige Kontaktflachen aufweist, die mit



entsprechenden Anschlussstellen (8) des IC-Bausteins (7) lei-

tend verbunden sind, dass

- in einem ersten Schritt ein Kunststoffsubstrat (10) mit zu
den Anschlussstellen — ("11" lies:) - (8) des IC-Bausteins (7)
korrespondierenden Aussparungen (11) bereitgestellt wird,

- in einem zweiten Schritt der IC-Baustein (7) mit seiner die
Anschlussstellen (8) aufweisenden Seite auf dem Kunst-
stoffsubstrat (10) mittels eines Klebers (14) fixiert wird, dass
die Anschlussstellen (8) positionsgenau zu den Aussparun-
gen (11) im Kunststoffsubstrat (10) angeordnet sind,

- in einem dritten Schritt unter Verwendung einer Abdeckfo-
lie (12), die nach Fertigstellung der Kontaktflachen (5) wie-
der entfernt wird, durch Aufbringen ("einer nach elektrisch"
lies:) einer elektrisch leitfahigen Paste oder Flussigkeit (18)
auf die von der Abdeckfolie (12) unverdeckten Berei-
che (13) des Kunststoffsubstrats (10) die elektrisch leitfahi-
gen Kontaktflachen (5) unter Ausbildung von elektrisch lei-
tenden Verbindungen (20) zu den Anschlussstellen (8) des
IC-Bausteins (7) durch die Aussparungen (11) im Kunst-
stoffsubstrat (10) hindurch hergestellt werden, wobei der
Bereich (21) zwischen Kunststoffsubstrat (10) und 1C-Bau-
stein (7) mit einer aushartbaren dielektrischen Flissig-

keit (17) ausgefullt wird."

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag lautet:

"Verfahren zur Herstellung eines Tragerelementes (4) fur ei-
nen IC-Baustein (7) zum Einbau in Chipkarten (1), wobei das
Tragerelement (4) auf einem elektrisch isolierenden Kunst-
stoffsubstrat (10) leitfahige Kontaktflachen (5) aufweist, die mit



entsprechenden Anschlussstellen (8) des IC-Bausteins (7) lei-

tend verbunden sind, dass

- in einem ersten Schritt ein Kunststoffsubstrat (10) mit zu
den Anschlussstellen (8) des IC-Bausteins (7) korrespon-
dierenden Aussparungen (11) bereitgestellt wird,

- in einem zweiten Schritt der IC-Baustein (7) mit seiner die
Anschlussstellen (8) aufweisenden Seite auf dem Kunst-
stoffsubstrat (10) mittels eines Klebers (14) fixiert wird, dass
die Anschlussstellen (8) positionsgenau zu den Aussparun-
gen (11) im Kunststoffsubstrat (10) angeordnet sind,

- in einem dritten Schritt unter Verwendung einer Abdeckfo-
lie (12), die nach Fertigstellung der Kontaktflachen (5) wie-
der entfernt wird, durch Abscheidung eines Metalls (19) aus
der Gasphase auf die von der Abdeckfolie (12) unverdeck-
ten Bereiche (13) des Kunststoffsubstrats (10) die elektrisch
leitfahigen Kontaktflachen (5) unter Ausbildung von elek-
trisch leitenden Verbindungen (20) zu den Anschlussstel-
len (8) des IC-Bausteins (7) durch die Aussparungen (11)
des Kunststoffsubstrats (10) hindurch hergestellt werden,
wobei der Bereich (21) zwischen Kunststoffsubstrat (10)
und IC-Baustein (7) mit einer aushartbaren dielektrischen
Flassigkeit (17) ausgefullt wird, und dass der IC-Bau-
stein (7) mit einer Vergussmasse zur Ausbildung eines

schitzenden Gehauses (6) Uberzogen wird."

Der Patentanspruch 2 nach Hilfsantrag lautet:

"Verfahren zur Herstellung eines Tragerelementes (4) fur ei-
nen IC-Baustein (7) zum Einbau in Chipkarten (1), wobei das
Tragerelement (4) auf einem elektrisch isolierenden Kunst-

stoffsubstrat (10) leitfahige Kontaktflachen (5) aufweist, die mit



entsprechenden Anschlussstellen (8) des IC-Bausteins (7) lei-

tend verbunden sind, dass

- in einem ersten Schritt ein Kunststoffsubstrat (10) mit zu
den Anschlussstellen — ("11" lies:) - (8) des IC-Bausteins (7)
korrespondierenden Aussparungen (11) bereitgestellt wird,

- in einem zweiten Schritt der IC-Baustein (7) mit seiner die
Anschlussstellen (8) aufweisenden Seite auf dem Kunst-
stoffsubstrat (10) mittels eines Klebers (14) fixiert wird, dass
die Anschlussstellen (8) positionsgenau zu den Aussparun-
gen (11) im Kunststoffsubstrat (10) angeordnet sind,

- in einem dritten Schritt unter Verwendung einer Abdeckfo-
lie (12), die nach Fertigstellung der Kontaktflachen (5) wie-
der entfernt wird, durch Aufbringen ("einer nach elektrisch"
lies:) einer elektrisch leitfahigen Paste oder Flussigkeit (18)
auf die von der Abdeckfolie (12) unverdeckten Berei-
che (13) des Kunststoffsubstrats (10) die elektrisch leitfahi-
gen Kontaktflachen (5) unter Ausbildung von elektrisch lei-
tenden Verbindungen (20) zu den Anschlussstellen (8) des
IC-Bausteins (7) durch die Aussparungen (11) im Kunst-
stoffsubstrat (10) hindurch hergestellt werden, wobei der
Bereich (21) zwischen Kunststoffsubstrat (10) und 1C-Bau-
stein (7) mit einer aushartbaren dielektrischen Flissig-
keit (17) ausgefullt wird, und dass der IC-Baustein (7) mit
einer Vergussmasse zur Ausbildung eines schutzenden Ge-

hauses (6) Uberzogen wird."

Zur Begrundung ihrer Beschwerde tragt die Patentinhaberin vor, dal} die in den
Anspruchen 1 und 2 nach Haupt- und Hilfsantrag enthaltene Verwendung einer
Abdeckfolie eine besondere Flexibilitat bei der Gestaltung der Kontaktflachen er-
laube. Des weiteren bringe die in die Anspriiche 1 und 2 nach Haupt- und Hilfsan-

trag aufgenommene Kombination von Kleber und dielektrischer Flussigkeit beson-



dere Vorzlige hinsichtlich der Fixierung des |C-Bausteins auf einem ebenen
Kunststoffsubstrat. Durch die angesprochenen Mallnahmen beruhten die Gegen-
stande der Anspruche 1 und 2 nach Hauptantrag auf erfinderischer Tatigkeit. Die
in die Anspruche 1 und 2 nach Hilfsantrag zusatzlich aufgenommene MalRnhahme
der Ausbildung eines schitzenden Gehauses um den IC-Baustein erhdhe noch

den erfinderischen Abstand zum Stand der Technik.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent
198 45 665 mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

mit Hauptantrag bezeichnete Patentanspriche 1 bis 3, Uber-
reicht in der mundlichen Verhandlung am 11. Juni 2002,
hilfsweise mit Hilfsantrag bezeichnete Patentanspriche 1
und 2, Uberreicht in der mundlichen Verhandlung am
11. Juni 2002,

und jeweils Beschreibung und Zeichnungen gemal der Pa-

tentschrift.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurltickzuweisen.

Sie halt die Gegenstande der Patentanspruche fur nicht patentfahig, da sie im Hin-

blick auf den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit beruhten.



Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulassig. Sie hat in der Sa-
che aber keinen Erfolg, da keine rechtsbestandige Erfindung vorliegt, §§ 1, 4, 21
Abs. 1 Nr. 1 PatG.

Das Patent bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines Tragerelementes
fur einen IC-Baustein zum Einbau in Chipkarten. Die diesbezugliche patentge-
male Aufgabe wird darin gesehen, ein Verfahren zu schaffen, mit dem Tragerele-
mente fur IC-Bausteine zur Verwendung in Chipkarten einfach, kostengunstig und
zuverlassig unter Fixierung des IC-Bausteins an ein ebenes Kunststoffsubstrat
herzustellen sind, wobei mit diesem Verfahren aulerdem eine geringe Bauhdhe

des Tragerelementes erreicht werden soll.

Die jeweils eine unabhangige Losung dieser Aufgabe vermittelnden Anspriche 1

und 2 nach Hauptantrag lassen sich wie folgt in Merkmale gliedern:

Anspruch 1 nach Hauptantrag:

a) Verfahren zur Herstellung eines Tragerelements (4) flr einen
IC-Baustein (7) zum Einbau in Chipkarten (1), wobei das
Tragerelement (4) auf einem elektrisch isolierenden
Kunststoffsubstrat (10) leitfahige Kontaktflachen (5) aufweist,
die mit entsprechenden Anschlussstellen (8) des IC-
Bausteins (7) leitend verbunden sind, dass

b) in einem ersten Schritt ein Kunststoffsubstrat (10) mit zu den
Anschlussstellen (8) des IC-Bausteins (7)
korrespondierenden Aussparungen (11) bereitgestellt wird,

c) in einem zweiten Schritt der IC-Baustein (7) mit seiner die
Anschlussstellen (8) aufweisenden  Seite auf dem

Kunststoffsubstrat (10) mittels eines Klebers (14) fixiert wird,



dass die Anschlussstellen (8) positionsgenau zu den
Aussparungen (11) im Kunststoffsubstrat (10) angeordnet
sind,

d) in einem dritten Schritt

d1) unter Verwendung einer Abdeckfolie (12), die nach
Fertigstellung der Kontaktflachen (5) wieder entfernt wird,

d2) durch Abscheidung eines Metalls (19) aus der Gasphase

d3) auf die von der Abdeckfolie (12) unverdeckten Bereiche (13)
des Kunststoffsubstrats (10)

d4) die elektrisch leitfahigen Kontaktflachen (5)

d5) unter Ausbildung von elektrisch leitenden Verbindungen (20)
zu den Anschlussstellen (8) des IC-Bausteins (7) durch die
Aussparungen (11) im Kunststoffsubstrat (10) hindurch
hergestellt werden,

d6) wobei der Bereich (21) zwischen Kunststoffsubstrat (10) und
IC-Baustein (7) mit einer aushartbaren dielektrischen

Flissigkeit (17) ausgefullt wird.

Anspruch 2 nach Hauptantrag ist gegenuber Anspruch 1 insoweit abgeandert, als
Merkmal d2) den folgenden Wortlaut hat:

d2) "durch Aufbringen einer elektrisch leitfahigen Paste oder
Flussigkeit (18)".

Die unabhangigen Anspriche 1 und 2 nach Hilfsantrag weisen jeweils zusatzlich

folgendes Merkmal auf:

d7) "und dass der IC-Baustein (7) mit einer Vergullmasse zur
Ausbildung eines schitzenden Gehauses (6) Uberzogen

wird".



-10 -

Im Prifungs- und Einspruchsverfahren sind folgende Druckschriften herangezo-

gen worden:

1) DE 196 32 113 C1
2) DE 692 19 488 T2
3) US 4 952 420

4) US 4 731 645 und
5) DE 30 29 667 C2

Aus Druckschrift 4 ist ein Verfahren zur Herstellung eines Tragerelements fur ei-
nen IC-Baustein 5 zum Einbau in Chipkarten (Sp. 1, Z. 20-29; Sp. 6, Z. 3 - 8) be-
kannt, wobei das Tragerelement auf einem elektrisch isolierenden Kunststoffsub-
strat 2 leitfahige Kontaktflachen 9 aufweist, die mit entsprechenden Anschlussstel-

len 3 des IC-Baustein 5 verbunden sind (Fig. 4).

Beim bekannten Verfahren wird zunachst ein Kunststoffsubstrat 2 - beispielsweise
aus Epoxy-Material (Sp. 4, Z. 12, 13) - mit zu den Anschlussstellen 3 des IC-Bau-
steins 5 korrespondierenden Aussparungen 4 bereitgestellt und nachfolgend der
IC-Baustein 5 mit seiner die Anschlussstellen 3 aufweisenden Seite derart mit dem
Kunststoffsubstrat in Verbindung gebracht, dal} die Anschlussstellen 3 positions-
genau zu den Aussparungen 4 im Kunststoffsubstrat angeordnet sind (Sp. 2,
Z.35-45; Sp. 5, Z. 39-48; Sp. 8, Z. 5-16). Fur die nachfolgende Aufbringung der
leitenden Kontaktflachen 9 und der damit in Zusammenhang stehenden Ausbil-
dung der elektrisch leitenden Verbindungen zu den Anschlussstellen 3 des IC-
Bausteins 5, wozu leitendes Material auf Polymerbasis (leitfahige Paste) Verwen-
dung findet (Sp. 8, Z. 3, 4; Sp. 5, Z. 46), das bevorzugt mittels Siebdruck verarbei-
tet wird (Sp. 5, Z. 48, 49), werden IC-Baustein und Kunststoffsubstrat gegeneinan-
der mit bekannten mechanischen Mitteln fixiert (Sp. 4, Z. 61 ff.). Die Fixierung
kann hierbei auch Uber den Aufbringvorgang hinaus bestehen (Sp. 5, Z. 12-18).
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Von diesem aus Druckschrift 4 bekannten Verfahren zur Herstellung eines Trager-
elementes unterscheidet sich jenes nach Anspruch 1 gemal® Hauptantrag inso-

weit, als

- in Merkmal c) konkret angegeben ist, dal’ die Fixierung des IC-
Bausteins auf dem Kunststoffsubstrat mittels eines Klebers
erfolgt,

- nach den Merkmalen d1) bis d3) die leitenden Kontaktflachen
und Verbindungen mittels Abdeckfolie und Abscheidung eines
Metalls aus der Gasphase hergestellt werden, und

- nach Merkmal d6) der Bereich zwischen dem Kunststoffsubstrat
und dem IC-Baustein mit einer aushartbaren dielektrischen

Flissigkeit ausgefullt wird.

Diese Unterschiede lassen das Verfahren nach Anspruch 1 gemal Hauptantrag
jedoch nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhen, da die entsprechenden Mal3nah-
men dem Fachmann - einem Fachhochschul-Ingenieur der Fachrichtung Elektro-
nik mit mehrjahriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Chipkartentechnik - aus
dem vorstehend genannten Stand der Technik bekannt sind und ihr Einsatz bei
dem Verfahren gemafR Druckschrift 4 eine Aneinanderreihung von fur den Fach-

mann vorhersehbaren Wirkungen ohne synergistische Effekte hervorruft.

Aus Druckschrift 4 ist es - wie oben erwahnt - bereits bekannt, den IC-Baustein
dauerhaft bezlglich des Kunststoffsubstrates zu fixieren. Dieses mittels eines Kle-
bers vorzunehmen, ist fir den Fachmann beispielsweise durch Druckschrift 1,
Sp. 3, Z. 7-19, nahegelegt.

Die in den Merkmalen d1) bis d3) enthaltene Herstellung der leitfahigen Kontakt-
flachen und elektrisch leitenden Verbindungen zu den Anschlussstellen des IC-
Bausteins mittels Abscheidung eines Metalls aus der Gasphase anstelle der Ver-

wendung einer elektrisch leitfahigen Paste gemaly Druckschrift 4 beruht im Hin-
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blick auf Druckschrift 3 ebenfalls nicht auf erfinderischer Tatigkeit. Druckschrift 3
beschreibt die Aufbringung von Leiterbahnmustern auf ein Substrat durch Auf-
dampfen von Metall (PVD oder CVD / Physical bzw. Chemical Vapor Deposition,
Sp. 3, Z.55), also durch Abscheidung eines Metalls aus der Gasphase. Hierbei
wird eine Abdeckmaske oder Abdeckfolie (Sp. 6, Z. 23 - 43; Sp. 7, Z. 35 - 52) ver-
wendet, die wahrend des eigentlichen Aufdampfens auf dem Substrat aufliegt und
spater wieder entfernt wird (Sp. 3, Z. 64 - Sp. 4, Z. 31, insbesondere Z. 28 - 29).
Als beschichtungsgeeignete Substrate fur die Aufbringung von leitenden Bahnen
werden diverse Arten von Kunststoffsubstraten aufgezahlt (Sp. 3, Z. 17-23). Die in
Druckschrift 3 beschriebene Methode der Abscheidung von Metall aus der Gas-
phase wird insoweit als besonders vorteilhaft beschrieben, als gleichzeitig mit der
Herstellung der gewlinschten Kontaktflachen auf dem entsprechenden Substrat
auch die Durchkontaktierung der Aussparungen im Substrat erfolgt (Sp. 2,
Z. 25-40; Sp. 6, Z. 63 bis Sp. 7, Z. 4). Durch diese in Druckschrift 3 aufgezeigten
Vorzuge wird dem Fachmann vor Augen gefluhrt, dass bei dem aus Druckschrift 4
bekannten Verfahren zur Herstellung eines Tragerelementes anstelle der dort be-
schriebenen Verwendung von leitfahigem Material auf Polymerbasis auch die
Methode der Abscheidung eines Metalls aus der Gasphase mit Vorteil einsetzbar
ist. Zur Anwendung der in der beanspruchten Lehre enthaltenen Verfahrensschrit-
ten d1) bis d3) ist somit, wie bereits erwahnt, keine erfinderische Tatigkeit erfor-

derlich.

Zum Merkmal d6) des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist nochmals auf die Druck-
schrift 1 zu verweisen. Zur Erreichung des dort angesprochenen Zieles, namlich
der Herstellung einer u.a. den Biegebelastungen genigende Chipkarte (Sp. 2,
Z. 25-31) wird - zusatzlich zu der oben angesprochenen Klebefixierung des IC-
Bausteins am Substrat - eine dinne Isolationsschicht aus einem Werkstoff mit
Dielektrikumseigenschaften im Bereich zwischen dem IC-Baustein und den zuge-
ordneten Kontaktflachen 3 vorgesehen (Sp. 4, Z. 7-15; Sp. 5, Z. 5 - 9; Figur 1, Be-
zugsziffer 9). Hierdurch werden der mechanischen Stabilitdt abtragliche Leerrau-

me zwischen den jeweiligen Kontaktanschlissen 11 vermieden. Es liegt somit
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nahe, eine vergleichbare MaRnahme entsprechend Merkmal d6) ebenfalls zur Ver-
meidung von Leerraumen beim Verfahren nach Anspruch 1 gemald Hauptantrag

vorzusehen.

Das von der Patentinhaberin vorgetragene Argument, die nach der Lehre des An-
spruchs 1 gemeinsam getroffenen MalRnahmen der Fixierung des IC-Bausteins
mittels Kleber am Substrat und der Ausfullung des (verbleibenden) Bereichs zwi-
schen IC-Baustein und Substrat mit einer aushartbaren dielektrischen Flissigkeit
wirke besonders vorteilhaft bei einem ebenen Substrat, war nicht zu beachten, da
eine ebene Ausgestaltung des Substrates nicht Bestandteil der beanspruchten

Lehre ist.

Um zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag zu kommen, war fir den
Fachmann aus den aufgezeigten Grinden keine erfinderische Tatigkeit erforder-
lich. Dieser Anspruch ist somit nicht rechtsbestandig. Da Uber einen Antrag nur
einheitlich entschieden werden kann, sind auch die Anspriiche 2 und 3 nach

Hauptantrag nicht rechtsbestandig.

Die in den Anspruch 1 nach Hilfsantrag zusatzlich aufgenommene Malinahme
nach Merkmal d7), betreffend den Uberzug des IC-Bausteins mit einer VerguR-
masse zur Ausbildung eines schiutzenden Gehauses, wird dem Fachmann durch
Druckschrift 4 nahegelegt. Dort ist die Umhillung des IC-Bausteins bereits ange-
sprochen, namlich in Sp. 5, Z. 12-18 unter Verwendung von Vergufmasse und in

Sp. 6, Z. 16-19 unter Verwendung von entsprechend verklebten Plattchen.

Folglich beruht auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag nicht auf
erfinderischer Tatigkeit. Dieser Anspruch ist somit zusammen mit dem zum Hilfs-

antrag gehorenden Anspruch 2 ebenfalls nicht rechtsbestandig.
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Die Beschwerde der Patentinhaberin war daher zuriickzuweisen.

Grimm Dr. Schmitt Dr. Greis Schuster

Ko



	In der Beschwerdesache

