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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 029 984.6-55

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mandliche Verhandlung vom 31.Januar 2011 durch den Richter
Dipl.-Ing. Kleinschmidt als Vorsitzenden, die Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die
Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Musiol

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fur Klasse HO1Q des Deutschen Patent- und Marke-
namts vom 4. August 2005 aufgehoben und das Patent aufgrund

folgender Unterlagen erteilt:

Patentanspriche:
Patentanspriiche 1 bis 18 eingereicht in der mundlichen

Verhandlung vom 31. Januar 2011

Beschreibung:

- Seite 1 vom 21. Juni 2004;

- Seite 2, 2a vom 22. Juni 2005, eingegangen im DPMA
am 24. Juni 2005;

- Seite 3-17, eingereicht in der mundlichen Verhandlung
vom 31. Januar 2011,

Zeichnungen:

Figuren1 bis 10 aus den Anmeldeunterlagen vom
21. 06. 2004 (Bl. 27-30 VA), (Figur 11 ist gestrichen).

Grinde

Die Patentanmeldung 10 2004 029 984.6-55 mit der Bezeichnung , Tragbarer Da-
tentrager” ist im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt von der
Prifungsstelle H 01 Q durch Beschluss vom 4. August 2005 zuriickgewiesen wor-
den. Der Zurickweisung lagen die mit Eingabe vom 22. Juni 2005 (eingegangen
am 24. Juni 2005) eingereichten Patentanspriiche 1 bis 20 zugrunde.



Bezuglich des Wortlauts dieser Anspriiche wird auf die Amtsakte verwiesen.

Die Prufungsstelle hat ihren Beschluss damit begrindet, dass der tragbare Daten-
trdger nach dem damals geltenden Patentanspruch 1l gegenuber der
EP 1 308 886 A2, nach der Nummerierung im Prufungsverfahren Druckschrift 1),

nicht mehr neu sei.

Zuséatzlich zu dem vorstehend genannten Stand der Technik ist im Prifungsver-

fahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt noch die Druckschrift

2) US 2004/0 075613 A

ermittelt worden.

Mit ihrer Beschwerde verfolgt die Anmelderin ihre Anmeldung weiter. Im Be-
schwerdeverfahren hat sie in der mindlichen Verhandlung vom 31. Januar 2011
neue Patentanspriiche 1 bis 18 sowie neue Beschreibungsseiten 3 bis 17 einge-

reicht.

Der Anmeldegegenstand betrifft einen tragbaren Datentréager mit einem integrier-
ten Schaltkreis und einer Antenne, Uber die eine kontaktlose Kommunikation mit
dem integrierten Schaltkreis des tragbaren Datentragers abgewickelt werden
kann. Ein derartiger tragbarer Datentrdger kann als Chipkarte ausgebildet sein, bei
der der integrierte Schaltkreis und die Antenne in einem gemeinsamen Kartenkor-
per angeordnet sind (vgl. urspringliche Unterlagen Seite 1, Zeilen 8 bis 14). Aus-
gehend von den vorgegebenen beschrankten Raumverhaltnissen in elektrischen
Geraten, wie bspw. Mobilfunktelefonen, und méglicher Abschirmung durch umge-
bende Komponenten (vgl. urspringliche Unterlagen Seite 1, Zeilen 14 bis 28), hat
es sich die Anmelderin zur Aufgabe gemacht, einen tragbaren Datentrager mit ei-

nem integrierten Schaltkreis und einer Antenne so weiter zu entwickeln, dass er



auch unter beengten Verhaltnissen einsetzbar ist (vgl. urspr. Unterlagen, Seite 2,
Zeilen 18 bis 20).

Der in der mundlichen Verhandlung Uberreichte Patentanspruch 1 lautet (mit ein-

gefugter Merkmalsgliederung):

»,L. Tragbarer Datentrager mit einem integrierten Schaltkreis (3),

1.1 derin einem ersten flachstlckartigen Bereich (2) angeordnet
ist und

1.2 mit einer Antenne (8),

1.2.1die in einem zweiten flachstlickartigen Bereich (7)
angeordnet und

1.2.2die an den integrierten Schaltkreis (3) angeschlossen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass

1.3 der zweite flachstiickartige Bereich (7) flexibel und einteilig

mit dem ersten flachsttickartigen Bereich (2) ausgebildet ist.*

Das Verfahren zur Herstellung des tragbaren Datentragers nach dem Patentan-
spruch 16 gliedert sich in folgende Merkmale (mit eingefligter Merkmalsgliede-
rung):

»16. Verfahren zur Herstellung eines tragbaren Datentragers (1),

16.1 wobei ein erster flachstickartiger Bereich (2), in dem ein
integrierter
Schaltkreis (3) angeordnet wird und

16.2 ein zweiter flachstuckartiger Bereich (7), in dem eine An-
tenne (8) angeordnet wird,

16.3 aus einer gemeinsamen flexiblen Tragerfolie (5) hergestellt
werden,

dadurch gekennzeichnet, dass



16.4 wenigstens eine weitere Folie (6) ausschliel3lich auf3erhalb
des zweiten flachstiuickartigen Bereichs (7) mit der Tragerfolie

(5) dauerhaft verbunden wird."

Wegen des Wortlauts der auf den Patentanspruch 1 riickbezogenen Anspriche 2
bis 15 und der auf den nebengeordneten Patentanspruch 16 rickbezogenen An-

spruche 17 und 18 wird auf die Gerichtsakte verwiesen.

Die Beschwerdefuhrerin héalt sowohl den tragbaren Datentrager nach dem gelten-
den Patentanspruch 1 als auch das Verfahren zur Herstellung eines tragbaren
Datentragers nach dem Patentanspruch 16 fur patentfahig und beantragt wie ent-

schieden.

Die Beschwerdefuhrerin ist des Weiteren der Auffassung, dass die Zuriickweisung
der Anmeldung ohne Beachtung der Regeln der Verfahrensbékonomie erfolgt sei,
da die Prufungsstelle keinen weiteren zielfihrenden Prifungsbescheid erlassen
bzw. keine Anhérung anberaumt habe, wodurch ein Eintritt in das Beschwerde-
verfahren und die damit verbundenen Kosten vermeidbar gewesen waren. Sie regt

daher an, die Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr zu beschliel3en.

1. Die zulassige Beschwerde fuhrt insoweit zum Erfolg, als die Gegenstande der
Patentanspriiche 1 und 16 in ihrer geltenden Fassung jeweils patentfahig sind im
Sinne der 88 1 bis 5 PatG. Die Anmeldung genugt auch sonst den Anforderungen
des § 49 Abs. 1 PatG.

Eine Rickzahlung der Beschwerdegebihr war dagegen nicht angezeigt.



2. Als maRgebenden Fachmann fir die Beurteilung der Neuheit und des Zu-
grundeliegens einer erfinderischen Tatigkeit erachtet der Senat in Ubereinstim-
mung mit der Anmelderin einen Fachhochschulingenieur der Elektrotechnik, der
mit dem Entwurf und der Realisierung von Schaltungslayouts befasst ist und bei
der verfahrenstechnischen Umsetzung mit einem Fachmann der Kunststoffverar-

beitung eng zusammenarbeitet.

3. Die in der mundlichen Verhandlung Uberreichte Anspruchsfassung erweist
sich als zulassig.

Die gegeniber der urspriinglichen Fassung des Patentanspruchs 1 neu mitaufge-
nommenen Merkmale sind in den urspringlichen Unterlagen als zur Erfindung ge-
horig offenbart. So findet sich das Merkmal 1.2.1 in den urspringlich eingereichten
Unterlagen auf S. 3, Zeilen 1 und 2 wieder, das Merkmal 1.3 geht auf die ur-
sprunglich eingereichten Patentanspriiche 1 und 8 zurtick. Die auf den Patentan-
spruch 1 direkt oder indirekt riickbezogenen Patentanspriche 2 bis 15, sind wort-
identisch zu den urspriinglich eingereichten Patentansprichen 2 bis 7, 9, 10 und
13 bis 18.

Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 16 sowie die auf ihn riickbezoge-
nen Patentanspriche 17 und 18 entsprechen in ihrem Wortlaut den urspringlich
eingereichten Patentansprichen 21 bis 23.

4. Sowohl der zweifellos gewerblich anwendbare tragbare Datentréager nach dem
Patentanspruch 1 als auch das Verfahren zur Herstellung eines tragbaren Daten-
trdgers nach dem Patentanspruch 16 gelten als neu (8 3 PatG).

Die Druckschrift 1) zeigt in ihrer Fig. 5 einen tragbaren Datentrager bestehend aus
einer Tragerkarte 20, auf der eine Antenne 30 aufgebracht ist. In der Tragerkarte
befindet sich ein Ausschnitt, in den ein Schnittstellenmodul 10 mit einem integ-
rierten Schaltkreis aufgenommen wird (vgl. Fig. 4A, Schnittstellenmodul 10 mit IC
16 und Spalte 3, Zeilen 45 bis 56) (Merkmal 1.). Wahrend der IC 16 in Anlehnung

an die Tragerkarte 20 auf einem flachen Modulkorper aufgebracht ist (vgl. Absatz



[0034]], wird die Antenne auf einem flexiblen Film 32 realisiert (vgl. Absatz [0044]),
sodass fur beide Komponenten zwar unterscheidbare flachstiickartige Bereiche
ausweisbar sind (Merkmale 1.1 bis 1.2.2.), der zweite flachstlickartige Bereich
aber nicht einteilig mit dem ersten flachstiickartigen Bereich ausgebildet ist
(Merkmal 13 ).

Aus der Druckschrift 2), vgl. Fig. 11, ist ein Sende/Empfangsmodul 911 bekannt,
welches Antennenelemente 10 und 60, Sende/Empfangseinheiten 114 und 116
und einen digitalen Signalprozessor 920, respektive einen IC, beinhaltet (vgl. Ab-
satze [0048] und [0049]). Wie aus der Fig.10 ersichtlich, sind die
Sende/Empfangseinheiten und die Antennenelemente flach auf Rick- und Sei-
tenwanden des Gehéuses 103 angeordnet (vgl. Absatz [0041]). Ein tragbarer Da-
tentréager im Sinne der vorliegenden Anmeldung ist damit allerdings nicht realisiert.
Sofern die Druckschrift 2) daher Gberhaupt in Betracht zu ziehen ist, weist sie mit
der anspruchsgemaf3en Anordnung nur noch die Gemeinsamkeit auf, dass die
planare Antennenanordnung 90 (vgl. auch Fig. 8) auf einem flexiblen dielektri-
schen Substrat ausgebildet ist (vgl. Absatz [0029], erster Satz und Absatz [0041],
erster Satz). Diese Antennenanordnung ist, wie in der Fig. 10 dargestellt, Gber
stegartige Fortsatze 12 und 14 mit der ersten Sende/Empfangseinheit 116 ver-
bunden, die erkenntlich nicht auf dem Tragersubstrat der Antenne platziert ist, so
dass die Antennenanordnung und die Bauteile der Sende/Empfangseinheit auf

zwei unterschiedlichen Tragerstrukturen angeordnet sind (Merkmal 1:-3).

Die aus dem Aufbau des tragbaren Datentrdgers nach der Druckschrift 1) und der
Schaltungstrageranordnung nach der Druckschrift 2) resultierenden konstruktiven
Vorgaben bedingen, dass gleichermal3en auch die fur den technologischen Auf-
bau notwendigen Verfahrensschritte nach dem geltenden Patentanspruch 16 au-
Ben vor bleiben, namlich den ersten und zweiten flachstiickartigen Bereich, d. h.
den Tragerbereich fur die Antenne und den Tragerbereich fur den Schaltkreis-IC
aus einer gemeinsamen flexiblen Tragerfolie herzustellen (Merkmal £6-3) und we-



nigstens eine weitere Folie ausschliel3lich auRerhalb des zweiten flachstickartigen

Bereichs mit der Tragerfolie dauerhaft zu verbinden (Merkmal 16-4).

5. Sowohl der mit dem Patentanspruch 1 beanspruchte tragbare Datentrager als
auch das Verfahren zur Herstellung eines tragbaren Datentragers nach dem Pa-

tentanspruch 16 beruhen auch auf einer erfinderischen Tatigkeit (8 4 PatG).

Ausgehend von Ubertragungskarten im Kreditkartenformat, wie sie in den Figu-
ren 1 bis 3 in der Druckschrift 1) wiedergegeben sind, ist es Ziel der dortigen Er-
findung eine Ubertragungskarte zu entwickeln, die in einem dafir vorgesehenen
Behaltnis verstaut werden kann (vgl. Abschnitt [0014]). Diese Vorgabe wird nach
der Lehre der Druckschrift 1) dadurch erreicht, dass von der bisherig einteilig aus-
gefuhrten Anordnung von Antenne und Schaltkreis-IC auf einem gemeinsamen
einteiligen Kunststofftrager (vgl. einmal mehr Fig. 1 bis Fig. 3) abgewichen wird
und Antenne und Schaltkreis-IC trennbar auf hinsichtlich ihrer mechanischen Ei-
genschaften unterschiedlichen Tragerstrukturen aufgebracht werden (vgl. Be-
zeichnung, Spalte 1, Abschnitt [0001], Fig. 5, Fig. 9).

Die Lehre der Druckschrift 1) weist, im Gegensatz zur Lehre des geltenden Pa-
tentanspruchs 1 (n&mlich Antenne und Schaltkreis-IC auf einem einteiligen Trager
zu platzieren), den Fachmann folglich in eine vollkommen andere technische Ziel-
richtung, ndmlich Antenne und Schaltkreis-IC jeweils auf separaten Tragerstruktu-
ren aufzubringen.

Die Druckschrift 1) ist zur Uberzeugung des Senats daher nicht geeignet, den
Fachmann zu veranlassen, einen tragbaren Datentrdger nach den Merkmalen des

geltenden Patentanspruchs 1 auszugestalten.

Die gleiche Beurteilung gilt auch fur die ohnehin weiter ab liegende Druckschrift 2),
bei der, wie unter 4. dargelegt, Antenne und Schaltkreis-IC ebenfalls nicht auf ei-

nem einteiligen Trager angeordnet sind.



Da in den Druckschriften 1) und 2) konstruktionsbedingt jeweils eine zum Anmel-
degegenstand vollkommen andere technologische Realisierung einer Antennen-
anordnung mit einem Schaltkreis-IC umgesetzt ist, vermodgen die Druckschriften 1)
und 2) den Fachmann auch nicht anzuregen, einen verfahrenstechnischen Her-
stellungsprozess nach den Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 16 in Be-

tracht zu ziehen.

6. Sowohl die auf den Patentanspruch 1 direkt oder indirekt riickbezogenen
Patentanspriche 2 bis 15 als auch die auf den Patentanspruch 16 riickbezogenen
Patentanspriiche 17 und 18 bilden die Gegenstande ihrer jeweiligen Bezugsan-
spruche in nicht selbstverstandlicher Weise weiter und erweisen sich daher eben-

falls als patentfahig.

7. Aus diesen Griunden war das Patent antragsgemalf3 zu erteilen.

8. Eine Rilckzahlung der Beschwerdegebuhr aus Billigkeitsgrinden gem. § 80
Abs. 3 PatG kommt nicht in Betracht, da weder eine sachliche Fehlbeurteilung
noch ein Verfahrensfehler durch das Deutsche Patent- und Markenamt erkennbar
ist. Entgegen der Auffassung der Beschwerdefiihrerin ist auch kein Verstol3 gegen
die Verfahrensékonomie erkennbar. Die Zuriickweisung der Anmeldung im Pru-
fungsverfahren durch die Prifungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts
ist aus damaliger Sicht in der Sache zu Recht ergangen, eine weitere Beschei-
dung oder die Durchfiihrung einer - nicht beantragten - Anhdérung war nicht gebo-
ten. Die Prufungsstelle ist bei ihrer Bescheidung auf alle patentrechtlich relevanten
Aspekte eingegangen und hat zu den damals geltenden Unteransprichen Stellung
genommen. Sie hat insbesondere darauf hingewiesen, dass das Merkmal des
Unteranspruchs 8, das Eingang in den zuriickgewiesenen Patentanspruch 1 ge-
funden hat, in Abs. 8 und 9 der Entgegenhaltung 1) beschrieben sei und die Un-
teranspriche nicht als Grundlage fur einen gewahrbaren Hauptanspruch geeignet
seien. Die Anmelderin und Beschwerdefuhrerin musste daher bei Aufnahme von

Merkmalen aus den im Bescheid abgehandelten Unteranspriichen in den Haupt-
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anspruch damit rechnen, dass die Anmeldung zuriickgewiesen wird. Sonstige
Umsténde, die eine Einbehaltung der Gebuhr als unbillig erscheinen lieRen, sind

nicht erkennbar.

Kleinschmidt Dr. Mittenberger-Huber Gottstein Musiol

pro



