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Vertrages iliber Internationale Zusammenarbeit
auf dem Geblet des Patentwesens gegen die
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(mit der internationalen vorlidufigen Priifung
beauftragte Behdérde) vom 25. Mal 1998 zur
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Sachverhalt und Antr&age

I. Der Anmelder reichte die internationale Patentanmeldung
PCT/DE 97/01686 am 8. August 1997 mit 10 Ansprichen ein.
Die unabhdngigen Anspriichen 1 und 2 haben folgenden
Wortlaut:

"1. Verfahren zur selektiven Ausbildung von Kontakt-
metallisierungen auf AnschluRflidchen eines
Substrats, bei dem die Oberfldche des Substrats mit
einer Schablone belegt wird, derart, dafl Depotrdume
bildende Schablonendffnungen Uber den AnschlufZ-
fldchen angeordnet sind, nachfolgend die Depotrdume
mit einem Lotmaterial befillt werden, und ein
Aufschmelzen des Lotmaterials (17) zur Ausbildung
der Kontaktmetallisierungen (10) in den zumindest in
Kontaktbereichen mit dem Lotmaterial (17)
benetzungshemmenden oder nicht benetzungsfdhigen

Depotrdumen (1l5) erfolgt."

"2. Verfahren zur Ausbildung von Lotmaterialformstiicken,
insbesondere Lotkugeln, bei dem eine zumindest in
Teilbereichen benetzungshemmende oder nicht
benetzungsfdhige Oberfldche eines Substrats mit
einer Schablone belegt wird, derart, dafl Depotrdume
(15) bildende Schablonendffnungen (13) tiber
benetzungshemmenden oder nicht benetzungsfdhigen
Flidchen angeordnet sind, und bei dem die Depotréume
(15) mit einem Lotmaterial (17) befillt werden, und
ein Aufschmelzen des Lotmaterials (17) zur
Ausbildung der Lotmaterialformstiicke (27) in den
zumindest in Kontaktbereichen mit dem Lotmaterial
benetzungshemmenden oder nicht benetzungsfdhigen

Depotrdumen (15) erfolgt."

Die abhdngigen Anspriiche 3 - 10 beziehen sich auf

Anspruch 1 oder 2.

1053.D e/
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Mit Bescheid vom 29. Mai 1998 hat das EPA in seiner
Funktion als die mit der internationalen vorldufigen
Prifung beauftragte Behdrde (im folgenden "IPEA"

genannt) dem Anmelder mitgeteilt, dafl seine

internationale Anmeldung dem Erfordernis der ,
Einheitlichkeit der Erfindung nicht geniige, da die ;
Anmeldung zwel Erfindungen betrdfe (Regel 13.1, 13.2 &nd
13.3 PCT). Gleichzeitig wurde der Anmelder aufgefordert,
die Anspriche einzuschrénken oder die Priifungsgebiihr %n
Hohe von DEM 3000,- filir eine zusdtzliche Erfindung zu
zahlen (Artikel 34 (3) a) und Regel 68.2 PCT). Dieser
Bescheid wird im folgenden "die Zahlungsaufforderung"
genannt.

|
In der Zahlungsaufforderung stellte die IPEA fest, dak

iﬁ der Anmeldung zwei Erfindungen beansprucht wurden:

1. Gegenstand des Anspruchs 1 und Anspriiche 3 -10 in
bezug auf Anspruch 1; und

2. Gegenstand des Anspruchs 2 und Anspriiche 3 -10 in
bezug auf Anspruch 2. |

f%rer Ansicht nach seien die gemeinsamen Merkmale der
Anspriche 1 und 2 aus EP-A-0 586 243 (im folgenden
Dokument D1 benannt) bekannt. Deswegen hdtten die |
obengenannten Erfindungen 1 und 2 keinen gemeinsamen
Gegenstand, welcher einen Beitrag iber den Stand der

Technik hinaus leiste (Regel 13.1 PCT).

Die IPEA teilte weiterhin mit, daR sie einen

internationalen vorldufigen Priifungsbericht iiber die
&bengenannte erste Gruppe von Erfindungen erstellen
wirde, wenn nicht innerhalb der vorgesehenen Frist von
einem Monat keine Erwiderung des Anmelders eingehen

wirde.
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Der Anmelder zahlte mit Schreiben vom 18. Juni 1998 die

zusdtzliche Gebihr unter Widerspruch gemdff Regel 68.3 c)

PCT und begriindete diesen wie folgt:

a)

Aus Dl sei ein Verfahren zur Herstellung von
Mﬁltichip—Modulen bekannt, bei dem zur Ausbildung
eines Lotmaterialmusters ein pastdses Lotmaterial
mittels einer Schablone selektiv auf die
Kontaktstellen einer ersten Vorrichtung aufgebracht
worden sei. Nachfolgend seien die Kontaktstellen in
Uberdeckung mit den Kontaktstellen einer zweiten
Vorrichtung zur Herstellung von Lotverbindungen
gebracht worden. Es sei in der Druckschrift explizit
betont worden, daff nach dem Aufbringen des
Lotmaterials auf die Kontaktfldche der ersten
Vorrichtung mittels einer Schablone vor dem
Aufschmelzen des pastdsen Lotmaterials die Schablone
entfernt worden sei (siehe D1, Spalte 6, Zeilen 16
bis 48).

Demgegeniiber bestehe sowohl beim Gegenstand des
Anspruchs 1 als auch beim Gegenstand des Anspruchs 2
die Erfindung einheitlich darin, das Aufschmelzen des
Lotmaterials zur Ausbildung der Kontaktmetallisierung
in den durch die Schablone gebildeten Depotrdumen
durchzufiihren. Beim Aufschmelzvorgang verbleibe die
Schablone demnach auf dem Substrat. Dazu sei das in
den Anspriichen 1 und 2 gemeinsame Merkmal "zumindest
in Kontaktbereichen mit dem Lotmaterial benetzungs-
hemmend oder nicht benetzungsfdhig ausgebildeten
Depotrdume" nicht aus D1 bekannt, so daf von der
Einheitlichkeit der in den Ansprichen 1 und 2

definierten Erfindungen auszugehen sei.

Am 31. Juli 1998 bestidtigte die Uberpriifungsstelle der

IPEA die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit und

forderte den Anmelder auf, die Widerspruchsgebihr zu

entrichten.



- 4 - W 0001/99

1

In der Mitteilung iber das Ergebnis der Uberpriifung des
Widerspruchs stiitzte die IPEA diesen Einwand nicht an
d%s in der Zahlungsaufforderung genannte Dokument D1,
sondern ausschlieflich auf die vorher nicht genannten

Dokumente

D2: Patent Abstracts of Japan, vol. 18, No. 599
(E-1631) & JP-A-06 232 134 und

D3: Patent Abstracts of Japan, vol. 18, No. 673
(E-1647) & JP-A-6 267 964.

V. Der Anmelder entrichtete am 31. August 1998 die
Widerspruchsgebiihr.

Entscheidungsgriinde

\

1. Der Widerspruch ist zuldssig.

|

2. Im vorliegenden Fall hat die IPEA die Zahlungs-

aufforderung nur damit begriindet, daf die gemeinsamen
Merkmale der unabhdngigen Anspriiche 1 und 2 aus Doku%ent
ﬁl bekannt sind. Weder eine Angabe wo in D1 diese
gemeinsamen Merkmale zu finden waren, noch ein Hinwels
um welche Merkmale es sich handelte, wurde in der

Zahlungsaufforderung angegeben.

2.1 Fordert die IPEA den Anmelder gemiR Artikel 34 (3) a)
PCT wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung zur

Einschrénkung der Anspriliche oder zur Zahlung

[\

éusatzlicher Geblhren auf, so hat sie nach Regel 68.
PCT die Grinde anzugeben, aus denen nach ihrer
Auffassung die Aﬁmeldung dem Erfordernis der
$inheitlichkeit hicht geniigt. Die PCT-Richtlinien fir
die internationale vorldufige Priifung sehen dabei vor,
daR in der Zahlungsaufforderung nach Regel 68.2 PCT feine

|
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logisch aufgebaute, technische Begriindung mit den
hauptsidchlichen Uberlegungen zu enthalten hat, auf denen
die Beanstandung der Uneinheitlichkeit der Erfindung
beruht (vgl. PCT-Richtlinien, VI-5.5).

Nach.der stdandigen Rechtsprechung (siehe insbesondere
die Entscheidung W 4/94 (ABl1. EPA 1996, 73)) liegt kein
Verstofs gegen die Begriindungspflicht vor, solange fir
den Anmelder der maRgebliche Grund fir die

Zahlungsaufforderung erkennbar ist.

Im vorliegenden Fall hat der Anmelder in seinem
Widerspruch die Lehre aus D1 mit dem Gegenstand der
beiden unabhdngigen Ansprichen 1 und 2 verglichen. Der
Anmelder konnte daher die in der Zahlungsaufforderung
genannten Griinde erkennen und dazu sachlich Stellung
nehmen. Daher wird die Begrindung in der Zahlungs-

aufforderung als ausreichend angesehen.
Einheitlichkeit

Ein Teil der vorliegenden Anmeldung betrifft ein
Verfahren zu selektiven Ausbildung von Kontakt-
metallisierungen auf Anschlufffldchen eines Substrats.
Dieses Verfahren entspricht der ersten Erfindung in der
Zahlungsaufforderung (vgl. Punkt II oben) und wird vom
Anspruch 1 definiert. Der Gegenstand des unabhédngigen
Anspruchs 2, der der zweiten Erfindung in der
Zahlungsaufforderung entspricht, definiert ein Verfahren
zur Ausbildung von Lotmaterialformstiicken auf eine
Oberflédche eines Substrats, wobei die Oberfldche des
Substrats zumindest in Teilbereichen benetzungshemmend

oder nicht benetzungsfdhig ist.
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Die gemeinsamen Merkmale der Anspriche 1 und 2 sind:

A) die Oberfldche wird mit einer Schablone belegt, die

Depotridume bildende Schablonensdffnungen aufweist

B) die Depotridume werden nachfolgend mit einem

Lotmaterial befillt;

C) ein Aufschmelzen des Lotmaterials erfolgt in den

Depotrdumen; und

D) die Depotridumen sind zumindest in Kontaktbereichen

mit dem Lotmaterial benetzungshemmend oder nicht

benetzungsfédhig.

Aus dem Dokument D1 ist ein Verfahren zur Herstellun

von Kontaktmetallisierungen bekannt, bei dem eine

.
7

g

Schablone 22 auf einer Oberfldche eines Substrats 3%

angebracht wird, wobei die Schablone Depotridume bildende

Schablonendffnungen 23 aufweist (vgl. D1, Figur 2;
Spalte 6, Zeilen 16 - 48). Mittels der Schablone wir

d

selektiv ein pastdses Lotmaterial 24 in den Depotrdumen

gefillt. Die Schablone wird anschlieRend entfernt, bevor

ein Aufschmelzen des Lotmaterials vorgenommen wird.
Aufschmelzen erfolgt erst nachdem die Kontakt-
metallisierungen in Kontakt mit anderen Bauelementen

[gebracht werden (vgl. D1, Figuren 3 und 4; Spalte 6

Das

35

Zeile 49 - Spalte 7, Zeile 15). In D1 scheinen keinerlei

Angaben liber benetzungshemmende oder benetzungsunfih

Eigenschaften der Schablone enthalten zu sein.

'Somit sind zwar Merkmale A) und B) aus D1 bekannt,
‘wohingegen Merkmale C) und D) gegeniiber D1 neu sind.
Nach Ansicht der Kammer fallen daher Merkmale C) und
‘unter dem im Regel 13.2 PCT definierten Begriff

igen

D)

' "besondere technische Merkmale", womit die Erfordernisse

. der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 ECT

‘\’\.



Py

un
(O

-7 - W 0001/99

erfiillt sind. Die in der Zahlungsaufforderung enthaltene

Begrindung ist daher nicht zutreffend.

In ihrem Ergebnis bei der Uberpriifung des Widerspruchs
nach Regel 68.3 e) PCT hat die Uberprifungsstelle der
IPEA sich nicht auf die in der Zahlungsaufforderung

genannten Griinde gestitzt, sondern ausschlief3lich auf

neue Dokumente, die dort nicht genannt waren.

Schon in der Entscheidung W 4/93 (ABl. EPA 1994, 939)
hat die Beschwerdekammer entschieden, daR die in Regel
68.3 e) PCT geforderte Uberpriifung der Berechtigung
einer Zahlungsaufforderung zur Zahlung einer
zusdtzlichen Gebiihr ausschlielich auf der Grundlage der
in der Zahlungsaufforderung enthaltenen Grinde im Lichte
der vom Anmelder in seiner Widerspruchsbegriindung
vorgebrachten Tatsachen und Argumente durchzufiihren sei.
Demgemidfs beschrédnkte sich die Kammer in der
obengenannten Entscheidung ausschliefflich auf die in der
Zahlungsaufforderung und im Widerspruch vorgebrachten
Tatsachen und Argumente. Die von der IPEA verspatet,

d. h. erst im Rahmen der Uberpriifung nach Regel 68.3 e)
PCT vorgebrachten, neuen, Tatsachen und Argumente, 4

wurden daher nicht berilicksichtigt.

Aufgrund der oben genannten Rechtslage sieht sich die
Kammer im vorliegenden Fall nicht in der Lage, die

Begriindung der Uberpriifungsstelle zu beriicksichtigen.



Entscheidungsformel
Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Dem Widerspruch wird stattgegeben.

2. Die Rickzahlung der zusdtzlich bezahlten Priifungsgebihr

und der Widerspruchsgebiihr wird angeordnet.

Die Geschidftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

~
\\q\ (VSRR

Spidarelli R. K. Shukla




