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BESCHLUSS

In der Einspruchsbeschwerdesache

betreffend das Patent 103 56 153

ECLI:DE:BPatG:2018:070218B18Wpat191.14.0



hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 7. Februar 2018 durch die Vorsitzende Richterin
Dipl.-Ing. Wickborn sowie den Richter Kruppa, die Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-

Dunnweber und den Richter Dr.-Ing. Flaschke
beschlossen:
1. Der Beschluss der Patentabteilung 53 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 9. Dezember 2013 wird aufgeho-

ben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Grinde

Auf die am 2.Dezember 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt
eingegangene Patentanmeldung 103 56 153.6 ist das Streitpatent mit der

Bezeichnung

~-Modul fuir kontaktlose Chipkarten oder Identifizierungssysteme*

erteilt und am 14. Januar 2010 verdéffentlicht worden. Auf den dagegen eingeleg-
ten Einspruch wurde das Patent durch den am 9. Dezember 2013 verkiindeten



Beschluss der Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts be-
schrankt aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.
Die Einsprechende und Beschwerdeflihrerin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 9. Dezember 2013 aufzuheben und das Patent

in vollem Umfang zu widerrufen.
Die Einsprechende und Beschwerdefiihrerin vertritt sinngeman die Auffassung,
dass der jeweilige Gegenstand der geltenden Hauptansprtiche in der Fassung des
Hauptantrags und der Hilfsantrage 1 bis 5 weder neu sei noch auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit beruhe, und die in den Antragen vorgenommenen Anderungen
unzulassig seien.
Die Beschwerdefuhrerin hat dabei u. a. auf folgende Druckschrift verwiesen:

D3: EP 0682 321 A2.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde der Einsprechenden zuriickzuweisen und das

Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen aufrechtzuer-

halten:

- Patentanspriiche 1 bis 6, eingegangen am 2. Februar 2018,

hilfsweise gemal Hilfsantrag 1

Anspriche 1 bis 6, eingegangen am 2. Februar 2018,



hilfsweise gemal Hilfsantrag 2
Anspriche 1 bis 6, eingegangen am 9. Dezember 2013 (als da-

maliger Hilfsantrag 1),

hilfsweise gemalf Hilfsantrag 3
Anspriche 1 bis 6, eingegangen am 9. Dezember 2013 (als da-

maliger Hilfsantrag 2),

hilfsweise gemal Hilfsantrag 4
Anspriche 1 bis 6, eingegangen am 9. Dezember 2013 (als da-

maliger Hilfsantrag 3),

hilfsweise gemal Hilfsantrag 5
Anspriche 1 bis 5, eingereicht in der mundlichen Verhandlung,

- Beschreibung gemaR Patentschrift mit den Anderungen auf
Seite 2 der Anmeldeunterlagen, eingegangen am
9. Dezember 2013,

- Figuren gemal Patentschrift.

Sie macht hierzu geltend, dass die Anspruchsfassungen jeweils zuldssig und die

Gegenstande der Anspriiche patentfahig seien.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene Patentanspruch nach
Hauptantrag lautet:

M1 -Modul fur kontaktlose Chipkarten oder Identifizierungs-

systeme mit,



M2 e einem ersten und einem zweiten Antennenkontaktstrei-
fen (1, 2), die jeweils eine erste und eine von dieser ab-

gewandte zweite Oberflache aufweisen,

M2.1 wobei der erste und der zweite Antennenkontaktstrei-

fen (1, 2) jeweils eine Antennenanschlusszone aufweisen;

M3 e einem Halbleiterchip (3) mit mindestens zwei
Kontaktmitteln (7), wobei mindestens ein Kontaktmittel (7)
die erste Oberflache des ersten Antennenkontaktstrei-
fens (1) kontaktiert und mindestens ein weiteres Kontakt-
mittel die erste Oberflache des zweiten Antennenkontakt-

streifens (2) kontaktiert,

M4 e mindestens einem Klebefolienstreifen (4, 5), der die
erste Oberflache sowohl des ersten als auch die des
zweiten Antennenkontaktstreifens (2) wenigstens teilweise
bedeckt,

M5 e wobei der mindestens eine Klebefolienstreifen (4, 5) ei-

nen Zusammenhalt des Moduls in sich bewirkt, und

M6 e wobei der mindestens eine Klebefolienstreifen (4, 5) nur
neben dem Halbleiterchip (3) auf den Antennenkontakt-

streifen angebracht ist.”

Wegen des Wortlauts der Unteranspriiche 2 bis 6 nach Hauptantrag wird auf die

Akte verwiesen.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene Anspruch 1 nach Hilfs-
antrag 1 lautet (inhaltliche Anderungen gegeniiber dem urspriinglichen An-

spruch 1 hervorgehoben):



M1

M2

M2.1

M3

M4nia1

M5

M6

M7

.-Modul fur kontaktlose Chipkarten oder Identifizierungs-

systeme mit,

e einem ersten und einem zweiten Antennenkontaktstrei-
fen (1, 2), die jeweils eine erste und eine von dieser ab-

gewandte zweite Oberflache aufweisen,

wobei der erste und der zweite Antennenkontaktstreifen

(1, 2) jeweils eine Antennenanschlusszone aufweisen;

e einem Halbleiterchip (3) mit mindestens zwei
Kontaktmitteln (7), wobei mindestens ein Kontaktmittel (7)
die erste Oberflache des ersten Antennenkontaktstrei-
fens (1) kontaktiert und mindestens ein weiteres Kontakt-
mittel die erste Oberflache des zweiten Antennenkontakt-

streifens (2) kontaktiert,

e mindestens einem Klebefolienstreifen (4, 5), der die

erste Oberflache sowohl des ersten als auch die des

zweiten Antennenkontaktstreifens (2) wenigstens teilweise

bedeckt,

adurcl I chnet_d I ind .
lebefoli ifen (4,5 Rerhalb_ei lurch_d
Ibleiterchip (3) abgedec! el bracht |

e wobei der mindestens eine Klebefolienstreifen (4, 5)

einen Zusammenhalt des Moduls in sich bewirkt,

e wobei der mindestens eine Klebefolienstreifen (4, 5)

nur neben dem Halbleiterchip (3) auf den Antennenkon-

taktstreifen angebracht ist, und

e wobei jeweils ein Teil der Antennenanschlusszonen

von dem mindestens einen Klebefolienstreifen (4, 5) un-

bedeckt bleibt, um somit eine spéatere Kontaktierung an

diesen Stellen zu ermdqglichen.*”




Wegen des Wortlauts der Unteranspriiche 2 bis 6 nach Hilfsantrag 1 wird auf die

Akte verwiesen.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene Anspruch 1 nach Hilfs-

antrag 2 lautet:

M1 -Modul fur kontaktlose Chipkarten oder Identifizierungs-

systeme mit

M2 - einem ersten und einem zweiten Antennenkontaktstrei-
fen (1, 2), die jeweils eine erste und eine von dieser ab-

gewandte zweite Oberflache aufweisen,

M3 - einem Halbleiterchip (3) mit mindestens zwei
Kontaktmitteln (7), wobei mindestens ein Kontaktmittel (7)
die erste Oberflache des ersten Antennenkontaktstrei-
fens (1) kontaktiert und mindestens ein weiteres Kontakt-
mittel die erste Oberflache des zweiten Antennenkontakt-

streifens (2) kontaktiert,

M4 - mindestens einem Klebefolienstreifen (4, 5), der die
erste Oberflache sowohl des ersten als auch die des
zweiten Antennenkontaktstreifens (2) wenigstens teilweise
bedeckt,

M5 wobei der mindestens eine Klebefolienstreifen einen Zu-

sammenhalt des Moduls in sich bewirkt,

M6 wobei der mindestens eine Klebefolienstreifen (4, 5) nur
neben dem Halbleiterchip (3) auf den Antennenkontakt-
streifen angebracht ist und

M8 wobei der Klebefolienstreifen nicht zur Gesamtdicke des

Moduls beitragt.”



Wegen des Wortlauts der Unteranspriche 2 bis 6 nach Hilfsantrag 2 wird auf die

Akte verwiesen.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene Anspruch 1 nach Hilfs-
antrag 3 lautet (inhaltliche Anderungen gegeniiber Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1

hervorgehoben):

M1 .,Modul fur kontaktlose Chipkarten oder Identifizierungs-

systeme mit

M2 - einem ersten und einem zweiten Antennenkontaktstrei-
fen (1, 2), die jeweils eine erste und eine von dieser ab-

gewandte zweite Oberflache aufweisen,

_ bei_d L d : | I "
1 2 ieweils.ei hy weisen:

M3 - einem Halbleiterchip (3) mit mindestens zwei
Kontaktmitteln (7), wobei mindestens ein Kontaktmittel (7)
die erste Oberflache des ersten Antennenkontaktstrei-
fens (1) kontaktiert und mindestens ein weiteres Kontakt-
mittel die erste Oberflache des zweiten Antennenkontakt-

streifens (2) kontaktiert,

M4yiaz - mindestens eirem zwei Klebefolienstreifen (4, 5), die
der die erste Oberflache sowohl des ersten als auch die
des zweiten Antennenkontaktstreifens (2) wenigstens teil-

weise bedeckent,

Mb5hiaz Wobei die dermindestens—einre Klebefolienstreifen einen
Zusammenhalt des Moduls in sich bewirkent,

M6uiaz Wobei die dermindestens—eine Klebefolienstreifen (4, 5)
nur neben dem Halbleiterchip (3) auf den Antennenkon-

taktstreifen angebracht sind ist, und



M8hiaz Wobei der die Klebefolienstreifen nicht zur Gesamtdicke
des Moduls beitragenagt.”

Wegen des Wortlauts der Unteranspriiche 2 bis 6 nach Hilfsantrag 3 wird auf die

Akte verwiesen.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene Patentanspruch 1 nach
Hilfsantrag 4 lautet (Anderungen gegeniiber Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 her-

vorgehoben):

M1 .,Modul fur kontaktlose Chipkarten oder Identifizierungs-

systeme mit

M2 - einem ersten und einem zweiten Antennenkontaktstrei-
fen (1, 2), die jeweils eine erste und eine von dieser ab-

gewandte zweite Oberflache aufweisen,

M3 - einem Halbleiterchip (3) mit mindestens zwei
Kontaktmitteln (7), wobei mindestens ein Kontaktmittel (7)
die erste Oberflache des ersten Antennenkontaktstrei-
fens (1) kontaktiert und mindestens ein weiteres Kontakt-
mittel die erste Oberflache des zweiten Antennenkontakt-

streifens (2) kontaktiert,

M4niasa - maindestens zwei Klebefolienstreifen (4, 5), die die erste
Oberflache sowohl des ersten als auch die des zweiten
Antennenkontaktstreifens (2) wenigstens teilweise bede-

cken,
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M5hiaa Wwobei die zwei Klebefolienstreifen einen Zusammenhalt
des Moduls in sich bewirken,

M6nias Wobei die Klebefolienstreifen (4, 5) nur neben dem Halb-
leiterchip (3) derart auf den Antennenkontaktstreifen an-

gebracht sind, dass der Halbleiterchip zwischen den bei-

den Klebefolienstreifen liegt und

M8hiaz Wobei die Klebefolienstreifen nicht zur Gesamtdicke des

Moduls beitragen.”

Wegen des Wortlauts der Unteranspriiche 2 bis 6 nach Hilfsantrag 4 wird auf die

Akte verwiesen.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene Anspruch 1 nach Hilfs-
antrag 5 lautet (Anderungen gegeniiber Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 hervorge-
hoben):

M1 .-Modul fur kontaktlose Chipkarten oder Identifizierungs-
systeme mit,
M2 e cinem ersten und einem zweiten Antennenkontaktstrei-

fen (1, 2), die jeweils eine erste und eine von dieser ab-

gewandte zweite Oberflache aufweisen,

| bei_d L d : Kontakistreif
1 2y jeweils-e hy weisen:

M3 e einem Halbleiterchip (3) mit mindestens zwei
Kontaktmitteln (7), wobei mindestens ein Kontaktmittel (7)
die erste Oberflache des ersten Antennenkontaktstrei-
fens (1) kontaktiert und mindestens ein weiteres Kontakt-
mittel die erste Oberflache des zweiten Antennenkontakt-

streifens (2) kontaktiert,
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M4yia1 ® mindestens einem Klebefolienstreifen (4, 5), der die
erste Oberflache sowohl des ersten als auch die des

zweiten Antennenkontaktstreifens (2) teilweise bedeckt,

M5 e wobei der mindestens eine Klebefolienstreifen (4, 5) ei-

nen Zusammenhalt des Moduls in sich bewirkt,

M6 e wobei der mindestens eine Klebefolienstreifen (4, 5) nur
neben dem Halbleiterchip (3) auf den Antennenkontakt-

streifen angebracht ist, und

M7 e wobei jeweils ein Teil der Antennenanschlusszonen von
dem mindestens einen Klebefolienstreifen (4, 5) unbe-
deckt bleibt, um somit eine spatere Kontaktierung an die-

sen Stellen zu erméglichen,

M9 wobei der erste und der zweite Antennenkontaktstrei-

fen (2) jeweils eine Antennenanschlusszone und eine

Chiplandezone umfassen, wobei die Chiplandezonen

schmaéler sind als die Antennenanschlusszonen,

M10 wobei die Kontaktmittel (7) von Bumps gebildet werden,

welche den Halbleiterchip (3) direkt kontaktieren und die

jeweilige Chiplandezone direkt kontaktieren."

Wegen des Wortlauts der Unteransprtiche 2 bis 5 nach Hilfsantrag 5 wird auf die

Akte verwiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
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Die zulassige Beschwerde der Einsprechenden hat in der Sache Erfolg. Denn die
Gegenstande des jeweiligen Anspruchs 1 nach Hauptantrag und nach Hilfsan-
trag 2 beruhen nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit (8 21 Satz1 Nr. 1 i. V. m.
8 4 PatG). Die Gegenstande des jeweiligen Anspruchs 1 nach den Hilfsantra-
gen 1, 3, 4 und 5 gehen tber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich einge-
reichten Fassung hinaus (§ 21 Satz1 Nr. 4 i. V. m. § 38 PatG). Die Fragen der
Zulassigkeit der geltenden Anspriche nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 2
sowie der Neuheit der Anspruchsgegenstande konnen somit dahingestellt bleiben
(vgl. BGH, Urteil vom 18. September 1990 — X ZR 29/89, GRUR 1991, 120, Ab-
schnitt Il. 1. — Elastische Bandage). Ebenso kann dahingestellt bleiben, ob die
Gegenstande der geltenden Anspriiche nach den Hilfsantrdgen 1, 3, 4 und 5 im
Hinblick auf die 88 1 bis 5 PatG patentfahig sind.

1. Die Einspruchsbeschwerde wurde rechtzeitig eingelegt und ist auch sonst

zulassig. Der Einspruch war ausreichend substantiiert und ebenfalls zulassig.

2. Das Streitpatent betrifft ein Modul fur kontaktlose Chipkarten oder
Identifizierungssysteme. Bei einem herkdmmlichen Herstellungsverfahren werde
ein Chip mit Kontakthiigel durch eine auf einem Leadframe befindliche Acrylatfolie
fixiert. Die Kontakthiigel wirden durch die Folie hindurchgedrickt und mit dem
Leadframe durch Diffusionslotung kontaktiert. Die Acrylatfolie befinde sich damit
zwischen dem Chip und dem Leadframe. Bei einem nach diesem Verfahren
hergestellten Modul zeige es sich als nachteilig, das die fur die Fixierung bendtigte
Acrylatfolie direkt zur Gesamtdicke des Moduls beitrage. Die Dicke eines
herkdbmmlichen Moduls von ca. 330 bis 400 um erfordere einen erheblichen
Aufwand bei der Einbettung in eine nach ISO genormte Chipkarte, um eine gute
Oberflachenqualitat der Chipkarte zu erreichen. Eine Realisierung von dinneren
Modulen von ca. 200 um zur Umgehung dieser Nachteile und zur Verwendung in

dinneren Chipkarten sei bisher an den Anforderungen zur Robustheit und
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Stabilitat bei der Kartenherstellung und in der Anwendungsumgebung gescheitert
(vgl. Streitpatent, Abs. 0001 bis 0005).

3. Der Erfindung liege somit die Aufgabe zugrunde, ein Modul fur kontaktlose
Chipkarten oder Identifizierungssysteme bereitzustellen, das dunner als die
bisherigen Module ist und trotzdem ausreichende Robustheit und Stabilitat bei der
Kartenherstellung und in der Anwendungsumgebung aufweist (Streitpatent
DE 103 56 153 B4, Abs. 0006). Die Aufgabe soll durch die Merkmale des auf ein
Modul fur kontaktlose Chipkarten oder Identifizierungssysteme gerichteten
Anspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags und der Hilfsantrége 1 bis 5 gelost

werden.

Als Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur der Fertigungs- oder Elektrotech-
nik mit Hochschulabschluss an, der tGber eine mehrjahrige Erfahrung im Bereich

der Entwicklung und Fertigung von Modulen fiir Chipkarten verfugt.

4. Einige der im Anspruch 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsantragen 1
bis 5 aufgefuhrten Merkmale bedirfen der Auslegung.

Anspruch 1 betrifft jeweils ein Modul fur kontaktlose Chipkarten. Der Fachmann
versteht unter diesem Modul ein vorgefertigtes Chipkartenmodul, welches fur den
Einsatz in einer Chipkarte vorgesehen ist und dazu eine im Kartenkdrper vorhan-
dene Kavitat z.B. eingeklebt wird (vgl. Merkmal M1, vgl. Streitpatent, Abs. 0002,
0005). Das Chipkartenmodul weist einen Halbleiterchip 3 auf, der tGber Kontakt-
mittel 7, z. B. NiAu-Bumps, — also in Flip-Chip-Technik — mit einem ersten und ei-
nem zweiten Antennenkontaktstreifen 1, 2 verbunden ist (vgl. Streitpatent,
Abs. 0034; vgl. Merkmale M3, M10). Die beiden Antennenkontaktstreifen kénnen
beispielsweise Teil eines Lead-Frames sein (vgl. Streitpatent, Abs. 0009). Der
erste und der zweite Antennenkontaktstreifen weisen jeweils eine erste Oberflache
(die den Chip tragende Oberseite), und eine von dieser abgewandte zweite Ober-

flache auf (vgl. Merkmal M2). Des Weiteren wird angegeben, dass die Antennen-
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kontaktstreifen Uber jeweils eine Antennenanschlusszone verfiigen (vgl. Merkmal
M2.1). Ob sich die Antennenanschlusszone auf der ersten oder der zweiten Ober-
flache der Antennenkontaktstreifen befindet, geht aus dem Anspruch 1 nach

Hauptantrag und Hilfsantrag 1 nicht hervor.

Anspruch 1 nach Hauptantrag und den Hilfsantrdgen 1 bis 4 lasst offen, wie die
beiden Antennenkontaktstreifen aufgebaut und zueinander angeordnet sind. In der
Fassung nach Hilfsantrag 5 ist angegeben, dass der erste und der zweite Anten-
nenkontaktstreifen jeweils eine Antennenanschlusszone und eine Chiplandezone
umfassen, wobei die Chiplandezonen schmaler als die Antennenanschlusszonen
sind (Merkmal M9).

Mindestens ein Klebefolienstreifen soll den Zusammenhalt des Moduls in sich be-
wirken (Merkmal M5). Dabei soll der mindestens eine Klebefolienstreifen die erste
Oberflache sowohl des ersten als auch die des zweiten Antennenkontaktstreifens
wenigstens teilweise bedecken und nur neben dem Halbleiterchip auf den Anten-
nenkontaktstreifen angebracht sein (vgl. Merkmale M4 und M6). Weitere Angaben
zur Ausbildung des Klebefolienstreifens und Hinweise hinsichtlich einer Verkle-
bung der Antennenkontaktstreifen mit dem mindestens einen Klebefolienstreifen

sind dem Anspruch 1 nicht zu entnehmen.

Der Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass der Fachmann bei einer wortsinn-
gemalRen Auslegung des Begriffs ,Klebefolienstreifen* mitlesen wirde, dass der
mindestens eine Klebefolienstreifen, der die erste Oberflache sowohl des ersten
als auch die des zweiten Antennenkontaktstreifens wenigstens teilweise bedeckt,
elektrisch nicht-leitend und selbstklebend sei, kann der Senat nicht folgen. Denn
konkrete Eigenschaften des Klebefolienstreifens sind nicht offenbart. In der Be-
schreibung des Streitpatents ist lediglich angegeben, dass die Klebefolienstreifen
beispielsweise aus einer glasfaserverstarkten Epoxyfolie bestehen kdnnen (vgl.
Abs. 0009). Der Fachmann liest hierbei mit, dass eine derartige Folie streifenfor-
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mig aufzukleben ist, damit die beanspruchten Klebefolienstreifen die Oberflache
der Antennenkontaktstreifen teilweise bedecken.

Die Lehre des Streitpatents beruht auf dem Grundgedanken, dass das
Chipkartenmodul dunner ist, wenn ein Klebefolienstreifen nicht zwischen dem
Chip und Antennenkontaktstreifen angebracht ist, weil somit die Dicke des
Klebefolienstreifens nicht mehr zur Gesamtdicke des Moduls beitragt (vgl. Fig. 2,
Abs. 0008; vgl. Merkmal M8). Die Vorgabe von Merkmal M6, dass der
mindestens eine Klebefolienstreifen 4, 5 nur neben dem Halbleiterchip 3 auf dem
Antennenkontaktstreifen angebracht ist, wird in der Fassung nach Hilfsantrag 4
insoweit prazisiert als, dass der Halbleiterchip zwischen zwei Klebefolienstreifen
liegen soll (vgl. Merkmale M4yias U. M6yiag). Die Beschreibung des Streitpatents
zeigt zwei Klebefolienstreifen, die links und rechts neben dem Chip auf der ersten
Oberflache der Antennenkontaktstreifen angebracht sind (vgl. Fig. 1A u. 2 i. V. m.
Abs. 0025). Dies bedeutet, dass die Klebefolie, welche die erste Oberflache der
Antennenkontaktstreifen wenigstens teilweise bedeckt, nicht — wie im
angegebenen Stand der Technik — unterhalb oder oberhalb des Halbleiterchips
aufgebracht sein darf (vgl. Abs. 0002 u. 0003).

5. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hauptantrag ergibt sich fir den
Fachmann in naheliegender Weise aus der Lehre der Druckschrift D3 und beruht
damit nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit (8 21 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 4 PatG).

Druckschrift D3 befasst sich mit einem kartenférmigen Datentrager. Der Datentra-
ger 1 weist ein Modul 6 und eine Antennenspule 7 auf (vgl. Anspruch 1, Fig. 1 u.
3). Das Modul 6 stellt ein Modul fur kontaktlose Chipkarten im Sinne von Merkmal
M1 dar. Unter Berlcksichtigung eines platzsparenden Einbaus (vgl. Fig. 1 u. 2
i.V.m. Sp. 4, Z.44 - 49 u. Sp. 5, Z. 22 - 24) des Moduls in einen mehrschichtigen
Kartenkorper werden verschiedene Anordnungen vorgeschlagen. So zeigt Figur 2
eine Anordnung, bei der sich die Antennenspule 7 auf der Innenseite einer Deck-

schicht 10 befindet. Dabei sind Kontaktelemente 5 des Moduls 6 auf dem Trager-
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film derart positioniert, dass sie den Anschlissen 8 der Antennenspule direkt ge-
genuber angeordnet sind. Das Tragermaterial fur das Chipmodul besteht hierbei
aus einer Kunststofffolie (Kapton). Zur Aufnahme des Halbleiterchips (integrierter
Schaltkreis4) und der Drahtverbindungen sind ,Fenster* im Tragerfilm vorgesehen.
Der Chip ist in der vorgesehenen Aussparung befestigt und seine Anschlisse sind
Uber Bond-Drahte mit der Ruckseite der Kontaktelemente 5 verbunden (vgl. Fig. 2
i.V.m. Fig. 1 u. Sp. 4, Z. 17 - 57 u. Sp. 3, Z. 36 - 40).
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Der Datentradger gemald Figur 4 unterscheidet sich von dem in Figur 2 gezeigten
im Wesentlichen dadurch, dass die Spule auf einer inneren Schicht 11 des Kar-
tenkorpers angeordnet ist. Dies hat zur Folge, dass sich die Zonen flir den Anten-
nen- und den Chipanschluss — in Ubereinstimmung mit dem Ausfiihrungsbeispiel
gemal Figur 1A des Streitpatents — auf der gleichen Oberflache der Kontaktele-

mente befinden (vgl. Fig. 4).

Das Modul umfasst einen ersten und einen zweiten Antennenkontaktstreifen
(Kontaktelemente 5), die jeweils eine erste und eine von dieser abgewandte
zweite Oberflache aufweisen (vgl. Bezugszeichen5 in Fig. 4 i.V.m. Fig. 3;
Merkmal M2). Die Antennenkontaktstreifen 5 sind derart gekropft, dass die An-
schlisse der Antennenspule direkt gegeniiber den Enden der Kontaktstreifen an-
geordnet sind (vgl. Fig. 4 i. V. m. Fig. 2 u. Sp. 4, Z. 54 - 57). Damit weisen der

erste und der zweite Antennenkontaktstreifen jeweils eine Antennenanschluss-
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zone auf (Merkmal M2.1). Des Weiteren umfasst das Modul einen Halbleiterchip
(integrierter Schaltkreis 4) mit mindestens zwei Kontaktmitteln (Bond-Dréhte), die
mit beiden Antennenkontaktstreifen elektrisch leitend verbunden sind (vgl. Sp. 4,
Z.27-31i.V.m. Fig. 2 u. Sp. 3, Z.36 - 40i. V. m. Fig. 1, 3 u. 4). Dabei sind die

Kontaktmittel des Chips jeweils mit der ersten Oberflache der Antennenkontakt-

streifen verbunden (Merkmal M3). Das Modul umfasst ferner einen Tragerfilm, der
auf einer Seite die Antennenkontaktstreifen 5 aufweist (vgl. Fig. 4 i. V. m. Fig. 3).
Der Fachmann geht davon aus, dass der Tragerfilm — analog zum Ausfihrungs-
beispiel nach Figur 2 — aus einer Kaptonfolie besteht, auf der sich die Antennen-
kontakte befinden, also aufgeklebt sind. Der Tragerfilm stellt daher eine Klebefolie
dar (vgl. Fig. 2, 3 u. 4i.V.m. Sp. 4, Z. 25 - 27). Die mindestens eine Klebefolie

bedeckt die erste Oberflache sowohl des ersten als auch die des zweiten Anten-

nenkontaktstreifens, ohne dass die Klebefolie als Streifen ausgebildet ist (vgl.
Fig. 4 i. V. m. Fig. 3; teilweise Merkmal M4). Die mindestens eine Klebefolie weist
Fenster6ffnungen zur Aufnahme des Halbleiterchips auf, was nichts anderes be-
deutet, also dass die Klebefolie damit nur neben dem Halbleiterchip auf den An-
tennenkontaktstreifen angebracht ist (vgl. Fig. 4 i. V. m. Sp. 4, Z. 25 - 31, teilweise
Merkmal M6, ohne dass die Klebefolie als Streifen ausgebildet ist). Die auf die
Antennenkontaktstreifen geklebte Folie bewirkt zweifellos einen Zusammenhalt
des Moduls in sich (teilweise Merkmal M5, ohne dass die Klebefolie als Streifen

ausgebildet ist).

Druckschrift D3 offenbart damit in der Ausgestaltung gemal Figur 4 keinen Tra-
gerfilm, der als ,Streifen” ausgeformt ist. Die Schrift gibt dem Fachmann aber den
Hinweis, dass der Tragerfilm tUber Aussparungen verfiigen muss, um den Halb-
leiterchip und die Drahtverbindungen mit der Oberflache der Kontaktelemente ver-
binden zu kénnen. Der zustandige Fachmann ist daher veranlasst, Uberlegungen
hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung und der Auftragung des Tragerfilms an-
zustellen. Es liegt in der Griffweite des Fachmanns und entspricht seinem routi-
nemafligen Handeln, die Form des Tragerfiims in Abh&angigkeit von der An-

schlussgeometrie der Antennenspule und der Antennenkontaktstreifen zu wahlen.
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Eine streifenformige Ausbildung des Tragerfilms bringt gegeniber einer vollflachi-
gen Verklebung den Vorteil, dass das Modul mit einem geringerem Materialauf-
wand hergestellt werden kann (Merkmale M4, M5, M6). Um zu dieser Ausgestal-

tungsvariante zu gelangen, ist eine erfinderische Tatigkeit nicht erforderlich.

Das Argument der Beschwerdegegnerin, dass Druckschrift D3 nicht offenbare,
dass die Klebefolie, die die erste Oberflache sowohl des ersten als auch des
zweiten Antennenkontaktstreifens wenigstens teilweise bedeckt, selbstklebend ist,
greift nicht. Denn eine solche Eigenschaft des Klebefolienstreifens ist im Streitpa-
tent nicht offenbart oder wird durch den Fachmann nicht mitgelesen.

Auch die Argumentation der Beschwerdegegnerin, der Unterschied zwischen dem
Streitpatent und der Druckschrift D3 bestehe in der Flip-Chip-Kontaktierung des
Halbleiterchips, konnte den Senat nicht Uberzeugen. Eine Kontaktierung des
Halbleiterchips mittels Kontaktierhiigel bzw. Bumps ist nicht Gegenstand des An-

spruchs 1 nach Hauptantrag.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist somit nicht patentfahig.

6. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1
geht Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung
hinaus (8 21 Satz 1 Nr. 4i. V. m. § 38 PatG).

Der Anspruch1l nach Hilfsantrag1l unterscheidet sich vom urspringlich
eingereichten Anspruch 1 darin, dass das Merkmal M4 durch das Merkmal M4yia1
ersetzt und zusatzlich die Merkmale M2.1, M5, M6 und M7 ein- bzw. angeflugt
wurden. Der kennzeichnende Teil des urspriinglichen Anspruchs, "dass der
mindestens eine Klebefolienstreifen (4, 5) aulRerhalb eines durch den

Halbleiterchip (3) abgedeckten Bereichs angebracht ist* wurde gestrichen.
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Mit Merkmal M7 wird konkretisiert, dass ,ein Teil der Antennenanschlusszonen
von dem mindestens einen Klebefolienstreifen (4, 5) unbedeckt bleibt, um somit
eine spatere Kontaktierung an diesen Stellen zu ermdéglichen®. In dieser
allgemeinen  Form ist der Gegenstand in den urspringlichen

Anmeldungsunterlagen nicht als erfindungsgemalf offenbart.

Das auf Seite 4, Zeile 34 bis Seite 6, Zeile 33 in Verbindung mit Figur 1A der ur-
sprunglichen Anmeldeunterlagen beschriebene Ausfihrungsbeispiel offenbart ein
Chipkartenmodul mit einem ersten und einem zweiten Antennenkontaktstreifen,
die jeweils eine Antennenanschlusszone und eine Chiplandezone umfassen, wo-
bei die Chiplandezonen schmaéler als die Antennenanschlusszonen sind. Ferner
soll die Chiplandezone des ersten Antennenkontaktstreifen parallel zur Chiplande-
zone des zweiten Antennenkontaktstreifens angeordnet sein. Daraus resultiert ein
Ineinandergreifen der einzelnen Antennenkontaktstreifen, was letzten Endes der
geforderten mechanischen Stabilitdit des Moduls dient. Die beiden Klebefolien-
streifen, die nur neben dem Halbleiterchip angebracht sind, erstrecken sich tber
den L-formigen Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Antennenkontakt-
streifen. Dabei bleibt sowohl ein Teil der Antennenanschlusszonen als auch ein
Teil der Chiplandezonen von dem mindestens einen Klebefolienstreifen unbedeckt
(vgl. S. 6, Z. 1 - 17 sowie Z. 25 - 28).

Gemald Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist lediglich vorgesehen, dass ein Teil der
Antennenanschlusszonen unbedeckt bleiben soll, was eine unzuléssige
Erweiterung im Sinne einer Zwischenverallgemeinerung gegenuber der
ursprunglichen Anmeldung darstellt. Der Figur 1A ist zwar in Verbindung mit der
dazugehorenden Beschreibung ein erster und ein zweiter Antennenkontaktstreifen
mit jeweils einer Antennenanschlusszone zu entnehmen. Die Antennenanschluss-
zone ist aber nicht in isolierter Form, sondern ausschlie3lich in Verbindung mit der
schmaler ausgebildeten Chiplandezone offenbart und steht somit mit dieser in
einem untrennbaren Zusammenhang. Demzufolge ist die teilweise Bedeckung der

Antennenanschlusszonen von dem mindestens einen Klebefolienstreifen nur in
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Verbindung mit bestimmten sowie mit weiteren Teilmerkmalen in
zusammenhangender Konstellationen offenbart (vgl. BGH, Beschluss vom
11. September 2001 — X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, Leitsatz — Drehmoment-
Ubertragungseinrichtung; vgl. BGH, Urteil vom 17. Februar 2015 — X ZR 161/12,
GRUR 2015, 573, Rn. 30, 31 — Wundbehandlungsvorrichtung).

Damit ist Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unzul&ssig.

7. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag 2 beruht fur den
Fachmann in Kenntnis der Druckschrift D3 nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit
(8 21 Abs. 1 Nr. 1i. V. m. 8§ 4 PatG).

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 gemaf
Hauptantrag darin, dass das Merkmal M2.1 gestrichen und Merkmal M8 zusatzlich
angefugt wurde. Merkmal M8 prazisiert, dass der Klebefolienstreifen nicht zur

Gesamtdicke des Moduls beitragt.

Das zusatzlich aufgenommene Merkmal vermag eine erfinderische Tatigkeit
jedoch nicht zu begrinden. Denn bei der von Druckschrift D3 ausgehenden
Ausgestaltung des Chipkartenmoduls sind zur Aufnahme des Halbleiterchips und
der Drahtverbindungen ,Fenster” im Tragerfilm vorgesehen (vgl. Sp. 4 Z. 27 - 31),
so dass Merkmal M8 erfiullt ist. Zu den uUbrigen Merkmalen wird auf die
Ausfuhrungen unter Abschnitt 1.5 verwiesen.

Die Streichung des Merkmals M2.1 kann dem Anspruch 1 ebenfalls nicht zur

Patentfahigkeit verhelfen.
Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist somit nicht patentfahig.
8. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 geht tUber den Inhalt

der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus (8 21 Satz 1
Nr. 4i. V. m. § 38 PatG).



-21 -

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Anspruch 1l nach
Hilfsantrag 1 darin, dass die Merkmale M4ya1, M5 und M6 durch die Merkmale
M4yiaz, M5uiaz und M6yias ersetzt sind. Die Merkmale M2.1 und M7 wurden

gestrichen.

Der Anspruch sieht damit u. a. das Merkmal M4ia3 vor, wonach mindestens zwei
Klebefolienstreifen die erste Oberflache sowohl des ersten als auch die des

zweiten  Antennenkontaktstreifens wenigstens teilweise bedecken. Eine

unzuléssige Erweiterung ist hier darin zu sehen, dass der Anspruch auch ein
Chipkartenmodul mit einer Kombination aus zwei Klebefolienstreifen umfasst, mit
denen die Oberseite der beiden Antennenkontaktstreifen vollstédndig bedeckt wird.
In dieser allgemeinen Form ist der Gegenstand in den urspringlichen

Anmeldungsunterlagen nicht als erfindungsgemalf offenbart.

Das in Figur 1A in Verbindung mit der urspringlich eingereichten Beschreibung
auf Seite 5, Zeile 34 bis Seite 6, Zeile 17 beschriebene Ausfiihrungsbeispiel offen-
bart ein Chipkartenmodul mit zwei Klebefolienstreifen, die sich tber die zwei An-
tennenkontaktstreifen erstrecken. Dabei bleibt ein Teil der Antennenanschlusszo-
nen von den zwei Klebefolienstreifen unbedeckt (vgl. S. 6, Z. 25 - 28). Dies be-
deutet, dass die Oberseite der Antennenkontaktstreifen zwingend nur teilweise
bedeckt sind. Ein Modul mit zwei Klebefolienstreifen, welche die erste Oberflache
sowohl des ersten als auch die des zweiten Antennenkontaktstreifens gemaf An-
spruch 1 nach Hilfsantrag 3 vollstdndig bedecken, lasst sich den Anmeldeunterla-

gen nicht entnehmen.

Damit ist Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 unzul&ssig.

9. Hilfsantrag 4 ist aus denselben Griunden wie der Hilfsantrag 3 nicht

schutzfahig.
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Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich vom Anspruch 1l nach
Hilfsantrag 3 darin, dass die Merkmale M4pias, M5pias und M6yias durch die

Merkmale M4giaa, M5ghiaa Und M6yias €rsetzt sind.

Der Anspruch sieht u. a. Merkmal M4y;a4 vor, wonach zwei Klebefolienstreifen die
erste Oberflache sowohl des ersten als auch die des zweiten Antennen-

kontaktstreifens wenigstens teilweise bedecken. Wie aber bereits vorstehend

ausgefuhrt, lasst sich ein Modul mit zwei Klebefolienstreifen, welche die erste
Oberflache sowohl des ersten als auch die des zweiten Antennenkontaktstreifens
vollstandig bedecken, den Anmeldeunterlagen nicht entnehmen.

Damit ist auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 gegenuber
der urspringlichen Offenbarung unzuldssig erweitert, weshalb Anspruch 1 nach
Hilfsantrag 4 unzulassig ist.

10. Auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 geht Uber den
Inhalt der urspriinglichen Unterlagen hinaus.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag5 unterscheidet sich vom Anspruch 1l nach
Hilfsantrag 1 darin, dass das Merkmal M2.1 gestrichen und die Merkmale M9 und

M10 zusatzlich angefugt wurden.

Der Anspruch sieht auch das Merkmal M7 vor, wonach ,ein Teil der
Antennenanschlusszonen von dem mindestens einen Klebefolienstreifen (4, 5)
unbedeckt bleibt, um somit eine spatere Kontaktierung an diesen Stellen zu
ermdglichen®. Wie bereits im Abschnitt 11.6. ausgefuhrt, stellt das Merkmal eine
Zwischenverallgemeinerung gegentber der urspringlichen Anmeldung dar.

Die Ausfihrungen in Abschnitt 1.6 gelten daher in gleicher Weise.
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Die zusatzlich aufgenommenen Merkmale M9 und M10 sowie die Streichung des
Merkmals M2.1 beheben die Unzulassigkeit hinsichtlich der

Zwischenverallgemeinerung von Merkmal M7 nicht.

Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 gegenuber der
ursprunglichen Offenbarung unzuléassig erweitert, weshalb Anspruch 1 nach

Hilfsantrag 5 unzulassig ist.

11. Mit dem jeweils nicht patentfahigen Anspruch 1 nach Hauptantrag und nach
Hilfsantrag 2 sowie dem jeweils nicht zuldssigen Anspruch1l nach den
Hilfsantragen 1, 3, 4 und 5 sind auch die auf diese Anspriiche direkt oder indirekt
rickbezogenen jeweiligen Unteranspriche nicht schutzfahig (vgl. BGH, Beschluss
vom 27.Juni 2007 — X ZB 6/05, GRUR 2007, 862, Amtlicher Leitsatz und
Abschnitt lll. 3. a) cc) — Informationstbermittlungsverfahren II).

12. Nachdem die jeweiligen Anspruchsséatze nach Hauptantrag bzw. nach den

Hilfsantragen 1 bis 5 nicht schutzfahig sind, war das Patent zu widerrufen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertugt wird, dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmaliig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
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4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrtcklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

einzulegen.

Wickborn Kruppa Dr. Otten-Dunnweber Dr. Flaschke
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