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Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung
des Europaischen Patentamts (mit der
internationalen vorldufigen Prifung
beauftragte Behdérde) vom 4. Mai 2004 zur
Einschrankung der Anspriiche oder zur Zahlung
zusatzlicher Gebihren.
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Sachverhalt und Antrage

I. Der vorliegende Widerspruch richtet sich gegen den
Bescheid vom 4. Mai 2004, in dem das EPA in seiner
Funktion als die mit der internationalen vorlaufigen
Prifung beauftragte Behdrde (im folgenden "IPEA" genannt)
der Anmelderin der internationalen Patentanmeldung
PCT/DE 03/02265 mitgeteilt hat, daf ihre internationale
Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der
Erfindung nicht entspreche, da die Anmeldung insgesamt
drei Erfindungen betreffe (Regel 13.1, 13.2 und 13.3
PCT) . Gleichzeitig wurde die Anmelderin aufgefordert,
weitere Recherchengeblhren in Hbhe von EUR 3060, - zu

zahlen (Artikel 34 (3) a) und Regel 68.2 PCT).

IT. Die Ansprlche 1, 2, 5 bis 9, 16, 17 und 18 lauten wie
folgt:

"l. Verfahren zur Herstellung einer Anordnung, die eine
Umverdrahtungslage (101, 102, 103; 201, 202, 203)
fir ein elektrisches Bauelement (104; 204),
insbesondere einen Chip, enthdlt, bei dem
- die Umverdrahtungslage (101, 102, 103; 201,

202, 203) auf einem Tragermaterial angeordnet
wird,

- das elektrische Bauelement (104; 204) an der
Umverdrahtungslage (101, 102, 103; 201, 202,
203) angeordnet wird,

- das Tragermaterial von der Umverdrahtungslage

(101, 102, 103; 201, 202, 203) entfernt wird."

"2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem eine erste

isolierende Schicht (101; 201) als eine Schicht der
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Umverdrahtungslage (101, 102, 103; 201, 202, 203)

auf dem Tragermaterial aufgebracht wird."

Verfahren nach einem der Anspriche 2 bis 4, bei dem
auf der ersten isolierenden Schicht (101; 201) eine
erste leitende Schicht (102; 202) aufgebracht

wird."

Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die erste

leitende Schicht Platin enthdlt."

Verfahren nach einem der Anspriche 5 oder 6, bei
dem auf der ersten leitenden Schicht (102; 202)
eine zweite isolierende Schicht (103; 203)

angeordnet wird."

Verfahren nach einem der Ansprlche 2 bis 7, bei dem
die erste und/oder zweite isolierende Schicht (101,
102; 201, 202) weniger als 20 um, insbesondere

weniger als 10 um dick ist."

Verfahren nach einem der Ansprliche 2 bis 8, bei dem
die erste und/oder zweite isolierende Schicht (101,

102; 201, 202) BCB enthalt oder aus BCB besteht."

Anordnung enthaltend ein elektrisches Bauelement
(104; 204), insbesondere einen Chip, und eine
Umverdrahtungslage (101, 102, 103; 201, 202, 203),
die sich seitlich Uber das elektrische Bauelement
hinaus erstreckt und eine isolierende Schicht (101,
103; 201, 203) enthalt,

dadurch gekennzeichnet,
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daR die isolierende Schicht (101, 103; 201; 203)
weniger als 20 um, insbesondere weniger als 10 um

dick ist."

Anordnung enthaltend ein elektrisches Bauelement
(104; 204), insbesondere einen Chip und eine
Umverdrahtungslage (101, 102, 103; 201, 202, 203),
die sich seitlich Uber das elektrische Bauelement
hinaus erstreckt und eine isolierende Schicht (101,
103; 201, 203) enthalt,

dadurch gekennzeichnet,

daf? die isolierende Schicht (101,103; 201,203) BCB
enthdlt und/oder aus BCB besteht."

Anordnung enthaltend ein elektrisches Bauelement,
insbesondere einen Chip und eine Umverdrahtungslage,
die sich seitlich Uber den Chip hinaus erstreckt

und eine leitende Schicht enthalt,

dadurch gekennzeichnet,

dafR die leitende Schicht Platin enthd&lt und/oder

aus Platin besteht."

Die Ansprlche 3, 4 und 10 bis 15 sind weitere abhéngige

Anspruche.

Die IPEA hat in der Aufforderung festgestellt, dafl die

drei Erfindungen sich wie folgt unterteilen, namlich in:

den Gegenstand der Ansprlche 16, 1 bis 7 und 10 bis

15;

den Gegenstand der Anspriiche 17, 1 bis 5, 8 und 10

bis 15; und
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den Gegenstand der Anspriiche 18, 1 bis 5, 9 und 10
bis 15.

Die Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit wurde im

wesentlichen wie folgt begrindet:

a)

Das Dokument D1: EP-A-0 751 556 offenbare eine
Anordnung mit einem elektrischen Bauelement 130 und
eine Umverdrahtungslage 104/1083/112/114/118/120, die
sich seitlich Uber das elektrische Bauelement hinaus
erstrecke und eine isolierende Schicht 104/114

enthalte.

Der gemeinsame Gegenstand der unabhdngigen Ansprlche
16 und 17 sei der Oberbegriff dieser Ansprlche, der
aus dem Dokument D1 bekannt sei. Anspruch 16
definiere weiterhin die Dicke der isolierenden
Schicht, wahrend Anspruch 17 das Material der
isolierenden Schicht betreffe. Gleicherweise sei der
gemeinsame Gegenstand der Anspriiche 17 und 18 der
Oberbegriff dieser Ansprliche, der aus dem Dokument D1
bekannt sei. Da Anspruch 18 das Material der
leitenden Schicht definiere, gebe es zwischen den
Ansprlichen 17 und 18 keine gemeinsamen besonderen
Merkmale, die eine einzige erfinderische Idee
definieren. Die entsprechende Verfahrensanspriiche der
Anspriche 16, 17 bzw. 18 umfaften auch keine
gemeinsamen besonderen Merkmale, die eine einzige

erfinderische Idee definierten.

Mit Schreiben vom 3. Juni 2004 hat die Anmelderin die

zwel zusdtzlichen PrlUfungsgeblhren unter Widerspruch

gemaf? Regel 68.3 c) PCT entrichtet. Der Widerspruch

enthdlt im wesentlichen folgende Begrindung:
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a) Es werde davon ausgegangen, dafd zumindest zwischen
den Ansprichen 16 und 17 Einheitlichkeit bestehe, da
der Kennzeichnungsteil die besondere Bereitstellung
einer isolierenden Schicht beanspruche. Ebenso
beanspruche das Merkmal des Kennzeichnungsteils wvon
Anspruch 18 ein besonderes technisches Merkmal einer
weiteren besonders vorteilhaften Ausgestaltung der

Umverdrahtungslage.

b) Des weiteren stitze sich der Widerspruch auf die
Tatsache, dafR die zusatzliche GeblUhr (in Hdbhe wvon
EUR 1.530) um EUR 585 hbéher Uber der Recherchengeblhr

liege und damit unangemessen hoch erscheine.

Am 28. Juni 2004 bestdtigte die Uberpriifungsstelle der
IPEA die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit und
forderte die Anmelderin nach Regel 68.3 e) PCT auf, die

Widerspruchsgeblhr zu entrichten.

Die Anmelderin entrichtete am 29. Juni 2004 die

Widerspruchsgeblhr.

Entscheidungsgrinde

2778.D

Der Widerspruch erfiillt die Erfordernisse der Regel 68.3,

Absdtze c) und e) PCT und ist daher zuléassig.

Einheitlichkeit

Nach Regel 13.1 und 13.2 PCT ist das Erfordernis der

Einheitlichkeit der Erfindung nur dann erfdllt, wenn

zwischen den beanspruchten Erfindungen ein technischer
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Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren
gleichen oder entsprechenden besonderen technischen
Merkmalen zum Ausdruck kommt. Unter dem Begriff
"besondere technische Merkmale" sind diejenigen
technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag
jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der
Technik bestimmen. Die Erfindungen missen weiterhin so
zusammenhdngen, daf® sie eine einzige allgemeine

erfinderische Idee verwirklichen.

Im vorliegenden Fall hat die IPEA das Dokument D1 als
nachstliegenden Stand der Technik genannt. Dieses
Dokument offenbart eine Anordnung mit einem elektrischen
Bauelement 130 (Halbleiterchip) auf einem
Verdrahtungstrager (Umverdrahtungslage)
104/108/112/114/118/120 (vgl. Spalte 7, Zeile 3 bis
Spalte 8, Zeile 53, insbesondere Figuren 9 bis 11). Die
Umverdrahtungslage besteht aus isolierenden Schichten
104, 114 und leitenden Schichten 108, 112, die sich
seitlich Uber das elektrische Bauelement hinaus
erstrecken. Die beiden isolierenden Tragerschichten 104,
114 kénnen z. B. aus Polyimid hergestellt werden und
haben jeweils eine Dicke von etwa 5 um (vgl. Spalte 7,
Zeilen 12 bis 14 und 35 bis 38). Die leitende Schicht
108, 112 ist z. B. aus Kupfer (vgl. Spalte 7, Zeilen 17
bis 25).

Daher offenbart Dokument D1 alle Merkmale der jeweiligen
Oberbegriffe der unabhdngigen Anspriiche 16 bis 18 sowie

den Gegenstand der Ansprliche 1 bis 3, 5 und 7.

Bei dem Anspruch 16 sind auch die Merkmale im
kennzeichnenden Teil aus Dokument D1 bekannt, da die

gesamte Dicke der beiden isolierenden Schichten 104, 108
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bei der aus Dokument D1 bekannten Anordnung zusammen

etwa 10 um betragt.

Ein Vergleich des Gegenstands der unabhdngigen Ansprilche
mit dem relevanten Stand der Technik ergibt die
jeweiligen besonderen technischen Merkmale einer

Erfindung (Regel 13.2 PCT).

Da alle Merkmale des unabhdngigen Anspruchs 16 aus
Dokument D1 bekannt sind, enthdlt er keine besondere

technische Merkmale im Sinne der Regel 13.2 PCT.

In der Zahlungsaufforderung wurde angenommen, daf’
Dokument D1 nur die Merkmale des Oberbegriffs des
Anspruchs 16 offenbare. Folglich war die IPEA der
Meinung, das besondere technische Merkmal des
Anspruchs 16 sei eine isolierende Schicht mit einer
Dicke von weniger als 20 um, insbesondere weniger als
10 um. Das Entsprechende galte fir den abhadngigen

Verfahrensanspruch 8.

Das besondere technische Merkmal des unabhangigen
Anspruchs 17 und des abhangigen Verfahrensanspruchs 9
ist eine isolierende Schicht, die BCB (BenzoCycloButene)

enthdlt und/oder aus BCB besteht.

Das besondere technische Merkmal des unabhangigen
Anspruchs 18 und des abhangigen Anspruchs 6 ist eine
leitende Schicht, die Platin enth&lt und/oder aus Platin
besteht.

Die Anmelderin hat in ihrem Widerspruch argumentiert,
daf? zumindest zwischen den Ansprlichen 16 und 17

Einheitlichkeit bestehe, da der Kennzeichnungsteil die
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besondere Bereitstellung einer isolierenden Schicht

beanspruche (vgl. Punkt IV a) oben).

Wie oben dargelegt wurde, bestehen zwischen den
Ansprichen 16 und 17 keine gemeinsamen besonderen
technischen Merkmale im Sinne der Regel 13.2 PCT, da
alle Merkmale des Anspruchs 16 aus Dokument D1 bekannt
sind, und daher der unabhangige Anspruch 16 keine

besonderen technischen Merkmale aufweist.

Auch wenn angenommen wird, wie in der Zahlungs-
aufforderung, dafl das Merkmal "die isolierende Schicht
ist weniger als 20 pum, insbesondere weniger als 10 um
dick" in Anspruch 16 ein besonderes technisches Merkmal
sei, vermag die Kammer keine Einheitlichkeit zwischen
den Ansprichen 16 und 17 zu sehen, da die besonderen
technischen Merkmale der Gegenstande der Anspruche 16
und 17 weder gleich sind noch als "entsprechend"
angesehen werden koénnen, da sie nicht untereinander
austauschbar oder mit derselben technischen Wirkung
verbunden sind. Somit sind die beiden Gegenstande (Dicke
bzw. Material der isolierenden Schicht) der Anspriche 16
und 17 weder von der Aufgabe noch von der Wirkung her
durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee
verbunden. Dieselbe Feststellung gilt auch fir die

entsprechenden Verfahrensansprltche 8 und 9.

Wie oben erwahnt betrifft das besondere technische
Merkmal des unabhadngigen Anspruchs 18 und des abhangigen
Anspruchs 6 das Material der leitenden Schicht, wahrend
die unabhdngigen Anspriche 16 und 17 sich mit der
isolierenden Schicht befassen. Daher ist der Gegenstand
des Anspruchs 18 weder von der Aufgabe noch von der

Wirkung her durch eine einzige allgemeine erfinderische
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Idee mit dem jeweiligen Gegenstand der Ansprlche 16 oder
17 verbunden. Entsprechendes gilt auch bei einem

Vergleich der abhangigen Anspriche 6, 8 und 9.

Daher besteht zwischen den Ansprlchen 16, 17 und 18 und
zwischen den abhangigen Ansprichen 6, 8 und 9 keine
Einheitlichkeit im Sinne der Regel 13.1 und 13.2 PCT.
Die Aufforderung der IPEA zur Zahlung zweier
zusatzlicher Prifungsgeblihren ist somit zu Recht

ergangen.

In der Zahlungsaufforderung ist allerdings ein
offensichtlicher Fehler hinsichtlich der Verfahrens-
ansprliche eingetreten, da die Verfahrensansprlche 6, 8
und 9 jeweils den unabhadngigen Ansprlchen 18, 16 bzw. 17
entsprechen (vgl. Punkt III oben). Somit sollte die

Aufteilung der Erfindungen wie folgt lauten:

1. der Gegenstand der Ansprlche 16, 1 bis 5, 7, 8 und 10
bis 15;

2. der Gegenstand der Ansprliche 17, 1 bis 5, 7, 9 und 10
bis 15; und

3. der Gegenstand der Ansprltche 18, 1 bis 7 und 10 bis
15.

Die Anmelderin hat weiter argumentiert, daf? die HoOhe der
zusdtzlichen internationalen Prifungsgeblhr unangemessen
hoch erscheine, da sie wesentlich hdéher ausfalle als
eine entsprechende zusatzliche Recherchengebihr (vgl.

Punkt IV b) oben).
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Nach Regel 68.3 a) PCT wird die Hbhe der zusédtzlichen
GeblUhr flUr die internationale vorlaufige Prufung nach
Artikel 34.3 a) PCT durch die zustadndige mit der
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behdrde
bestimmt, im vorliegenden Fall durch das EPA.

Regel 105 (2) EPU schreibt vor, daR fiir jede weitere
Erfindung, fir die eine internationale vorlaufige
Prifung durchzufihren ist, eine zusatzliche Geblhr in
Hbéhe der GebUhr flUr die vorlaufige PrlUfung zu entrichten
ist. Diese Geblhr ist laut Artikel 2 (20) GebO EPA auf
EUR 1530, - festgelegt. Daher entspricht der in der
Zahlungsaufforderung genannte Gesamtbetrag von 3060 EUR

den geltenden Vorschriften.

GemdR Artikel 15 (3) EPU in Verbindung mit Artikel 34 (3)
und Regel 68.3 c) PCT ist die Kammer nur fur die
Uberprifung eines Widerspruchs gegen die Aufforderung

der IPEA zur Zahlung zusatzlicher Prifungsgeblihren
zustandig und ist daher nicht kompetent tber die Hbhe

der gesetzlich festgelegten zusatzlichen

Prifungsgeblhren zu entscheiden.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Der Widerspruch gemafs Regel 68.2 c¢) PCT wird zurlUckgewiesen.

Die Geschdftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

C. Eickhoff R. K. Shukla
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