BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT
PATENTAMTS OFFICE

Interner Verteilerschlissel:
(A) [ ] Verdffentlichung im ABI.

CHAMBRES DE RECOURS
DE L’OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

(B) [ ] An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [ 1] An Vorsitzende
(D) [X] Keine Verteilung

ENTSCHEIDTUNG

vom 3 Marz 2006

Beschwerde-Aktenzeichen: W 0002/06 - 3.4.03
Anmeldenummer: PCT/EP 2004/051460
Ver6ffentlichungsnummer: WO 2005/013358
IPC: HO1lL 21/60
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Anordnung eines elektrischen Bauelements auf einem Substrat
und Verfahren zur Herstellung der Anordnung

Anmelder:
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Einsprechender:

Stichwort:

"Mangelnde Einheitlichkeit "a posteriori""

Relevante Rechtsnormen:
PCT Art. 17(3)a)
PCT R. 40

Schlagwort:
"Mangelnde Einheitlichkeit (nein)"

Zitierte Entscheidungen:
G 0001/89

Orientierungssatz:

EPA Form 3530 06.03



Européisches European Office européen
0 Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Aktenzeichen: W 0002/06 - 3.4.03
Internationale Anmeldung PCT/EP 2004/051460

ENTSCHEIDTUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.4.03
vom 3 Marz 2006

Anmelder: STEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 Minchen (DE)
Vertreter: -
Angefochtene Entscheidung: Widerspruch gemdff Regel 40.2 c) des Vertrages

Uiber die internationale Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Patentwesens gegen die Aufforderung
des Europaischen Patentamts (Internationale
Recherchenbehérde) vom 4. Januar 2005 zur
Zahlung zusatzlicher Recherchengebiihren.

Zusammensetzung der Kammer:

O'Connell
P. Frank
tz

Vorsitzender:

R. G.
Mitglieder: V. L.
C.

Jas

ol



-1 - W 0002/06

Sachverhalt und Antrage

IT.

0551.D

Der Widerspruch richtet sich gegen die Einbehaltung von
drei gemaf Artikel 17 (3)a) und Regel 40.2 e) PCT unter
Widerspruch entrichteten zusadtzlichen Recherchengebihren
durch das Europdische Patentamt in seiner Funktion als

zustandige Internationale Recherchenbehdérde (IRB).

Die unabhangigen Ansprliche 1 und 10 der unter der Nummer
WO 2005/013358 verdffentlichten internationalen
Anmeldung PCT/EP 2004/051460 lauten wie folgt:

"1, Anordnung (1) eines elektrischen Bauelements (3)
auf einem Substrat (2), wobei eine einen Kunststoff
aufweisende Folie (5) vorhanden ist und zumindest ein
Teil (52) der Folie (5) mit dem Bauelement (3) und dem
Substrat (2) derart verbunden ist, dass eine durch das
Bauelement (3) und das Substrat (2) gegebene
Oberflachenkontur (11) in einer Oberflachenkontur (51)
des Teils (52) der Folie (5) abgebildet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Folie (5) einen Verbundwerkstoff mit dem Kunststoff
und mindestens einen vom Kunststoff verschiedenen

Flillstoff aufweist."

"10. Verfahren zum Herstellen einer Anordnung nach
einem der Ansprliche 1 bis 9 mit den Verfahrensschritten:

a) Bereitstellen einer Anordnung mindestens eines
elektrischen Bauelements auf einem Substrat und

b) Auflaminieren der Folie mit dem Verbundwerkstoff auf
das Bauelement und das Substrat, so dass die durch
das Bauelement und das Substrat gebildete
Oberflachenkontur in der Oberflachenkontur der Folie

abgebildet wird."



IIT.

IV.

0551.D

-2 - W 0002/06

In ihrer Aufforderung zur Zahlung von drei zusatzlichen
Recherchengeblhren hat die IRB festgestellt, dass weder
die Anordnung gemafd Anspruch 1 noch das Verfahren gemaf’
Anspruch 10 im Hinblick auf die US 5 675 310 A (D1l) neu
seien und somit auch kein gemeinsames (sic!)
erfinderisches Konzept im Sinne von Regel 13.1 PCT
darstellen wlrden. Die Anmeldung zerfalle deshalb in
mehrere Gruppen von Ansprichen. Die Gruppen werden hier
nicht aufgefthrt, da sie aus den untenstehenden Grinden

flir diese Entscheidung irrelevant sind.

Der Widerspruch wird im Wesentlichen wie folgt begrindet:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei durch die
Entgegenhaltung D1 nicht neuheitsschadlich
vorweggenommen. Gemafd diesem Dokument sei ein
elektrisches Bauteil in einer Kavitdt eines Substrats
angeordnet. DarlUber sei eine Kunststofffolie, die einen
Flillstoff enthalten k&énne, auflaminiert. Durch das
Einsetzen des elektrischen Bauelements in die Kavitat
resultiere kein Abbilden (Abformen) der
Oberflachenkontur, die sich aus dem Bauelement und dem

Substrat ergebe, im Sinne der vorliegenden Erfindung.

In einer Mitteilung gemaf3s Regel 40.2 e) PCT stellte die
Uberprifungsstelle der IRB u. a. fest, dass auch eine
planare Flache eine Oberflachenkontur habe, ndmlich eine
planare. Der Ausdruck "Kontur" definiere nicht ein aus
der Flache herausragendes Teil sondern lediglich eine
Begrenzungsoberflache. Darlber hinaus werde
gutachterlich auf das im Recherchenbericht zitierte
Dokument US 6 541 378 A hingewiesen. Dieses zeige, dass
auch das in D1 schematisch dargestellte und in einer

Aussparung des Substrats angeordnete Bauteil durch das
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Integrationsverfahren eine nicht planare Oberflache

besitze.

Die Anmelderin wurde aufgefordert, die
Widerspruchsgeblihr zu entrichten, da die Aufforderung
zur Zahlung zusatzlicher Recherchengebiihren teilweise
berechtigt gewesen sei. Da zwel der Erfindungsgruppen
durch ein gemeinsames (sic!) erfinderisches Konzept
verbunden seien, seli eine der zusatzlich entrichteten

RecherchengeblUhren zurlUckzuerstatten.

Entscheidungsgrinde

0551.D

Der Widerspruch ist zulassig.

In der Entscheidung G 1/89 wurde festgestellt, dass das
EPA als IRB nach Artikel 17.3(a) PCT eine zusatzliche
Recherchengeblhr verlangen kann, wenn es der Auffassung
ist, dass die internationale Anmeldung "a posteriori"
keine Einheitlichkeit der Erfindung aufweist (siehe
Punkt 7 der Entscheidungsgrinde). Die Entscheidung der
Grossen Beschwerdekammer macht auch deutlich, dass bei
der Untersuchung des Erfordernisses der Einheitlichkeit
immer zu berlcksichtigen ist, dass der Anmelderin eine
gerechte Behandlung zuteil wird und eine zusatzliche
GeblUhr nur in eindeutigen Fallen verlangt werden sollte.
Da die Anmelderin bei dieser Untersuchung nach dem PCT
keine Gelegenheit zur Stellungnahme erhalt, sollte die
IRB bei der Beurteilung der Neuheit und der
erfinderischen Tatigkeit Zurlckhaltung Uben und in
Grenzfallen nicht davon ausgehen, dass eine Anmeldung

das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung wegen



0551.D

- 4 - W 0002/06

mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tatigkeit nicht

erftillt (siehe Punkt 8.2)

Die IRB hat in der Zahlungsaufforderung festgestellt,
dass die Anordnung gemaf Anspruch 1 sowie das Verfahren
gemaf? Anspruch 10 im Hinblick auf das Dokument D1 nicht

neu seien.

Dieses Dokument offenbart ein in einer Kavitat des
Substrats 10 versenktes elektrisches Bauelement 32, das
von einer Folie 14 teilweise bedeckt ist. Die Folie
erstreckt sich sowohl Uber das Bauelement als auch Uber
den restlichen Bereich des Substrats (vgl. Spalte 6,
Zeile 64 bis Spalte 7, Zeile 7 und Figur 8).

Die Anmelderin hat geltend gemacht, dass durch das
Einsetzen des elektrischen Bauelements in die Kavitat
kein Abbilden der Oberfldchenkontur, der sich aus dem
Bauelement und dem Substrat ergebenden Oberflachenkontur
resultiere, wie es jedoch die Ansprlche 1 und 10 fordern

wlrden.

Es i1st demnach zu kl&ren, ob die Oberflachenkontur des
Bauelements und des Substrats der in der D1
dargestellten Anordnung in einem Teil der

Oberflachenstruktur der Folie abgebildet ist.

Das Bauelement 32 ist in das Substrat 10 so eingesetzt,
dass die Oberflache des Bauelements bundig mit der
Oberflache des Substrats ist (vgl. D1, Figur 8). Die
Beschreibung der D1 offenbart diesbezlglich keine
weiteren Details. Das Bauelement kann jedoch entweder in
einer Kavitat eines Alumina Substrats oder wahrend eines

Kunststoff-Formpressens ("plastic molding") oder einer
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Verkapselung in ein Kunststoffsubstrat ("chip
encapsulation in a plastic substrate") eingesetzt werden
(vgl. Spalte 7, Zeilen 3 bis 7). Es ist, insbesondere

wahrend des Formpressens oder der Verkapselung, nicht
auszuschliefRen, dass die Oberflachen des Bauelements und
des Substrats, wie in der Figur 8 dargestellt, bundig
sein kénnen. Da jedoch nur diese Mdglichkeit in der
Figur 8 dargestellt ist, beschrankt sich die Offenbarung
der D1 auf Anordnungen, in denen beide Oberfldchen

bindig sind.

Sinngemaf? kann man jedoch unter diesen Umstanden, d.h.

im Fall einer blndigen Oberfldche, nicht von einem
Abbilden sprechen, da ein Abbilden ein Wiedergeben von
Eigenschaften bedeutet. Eine Folie, die auf einer
Oberflache ohne erkennbare Eigenschaften aufgebracht ist,
kann demnach nicht von einer Folie unterschieden werden,
die auf die Oberflache der Anordnung der Figur 8
aufgebracht wurde, da diese auch keine erkennbaren

Eigenschaften auf der Folie abbildet.

Die von der Uberpriifungsstelle als gutachterlich
genannte US Patentschrift ist hierbei wenig hilfreich,
da sie keinen eindeutigen Hinweis auf die in der D1

offenbarte Anordnung enthalt.

Aus diesen GriUnden kommt die Kammer zu dem Ergebnis,
dass die Behauptung der IRB, wonach die Anordnung gemaf
Anspruch 1 und das Verfahren gemafd Anspruch 10 gegeniiber
der technischen Lehre des Dokuments D1 nicht neu seien,
zumindest in der vorliegenden Form weder substantiiert
noch begrlindet ist. Die von der Grossen Beschwerdekammer

geforderte Zurltckhaltung bezlglich Grenzfadlle wurde
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anscheinend in diesem Fall nicht ausreichend beachtet

(siehe G 1/89).

11. Die Aufforderung der IRB zur Zahlung von drei
zusdtzlichen Recherchengeblhren war somit nicht

berechtigt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Dem Widerspruch wird in vollem Umfang stattgegeben.

2. Die zusatzlichen Recherchengeblihren und die

Widerspruchsgeblihr sind zurickzuerstatten.

Die Geschdftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

C. Eickhoff R. G. O'Connell
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