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Sachverhalt und Ariträge 

I. 	Der Anrnelder reichte die internationale Patentanmeldung 

PCT/DE 97/01686 am 8. August 1997 mit 10 Ansprüchen em. 

Die unabhängigen AnsprUchen 1 und 2 haben folgenden 

Wortlaut: 

11 1. Verfahren zur selektiven Ausbildung von Kontakt- 

metallisierungen auf Ansch1uff1ächen eines 

Substrats, bei dem die Oberfläche des Substrats mit 

einer Schablone belegt wird, derart, dai, Depoträume 

bildende Schablonenoffnungen Uber den Ansch1u-

flächen angeordnet sind, nachfolgend die Depoträume 

mit einem Lotmaterial befüllt werden, und em 

Aufschmelzen des Lotmaterials (17) zur Ausbildung 

der Kontaktmetallisierungen (10) in den zumindest in 

Kontaktbereichen mit dem Lotmaterial (17) 

benetzungshemrnenden oder nicht benetzungsfahigen 

Depoträumen (15) erfolgt." 

"2. Verfahren zur Ausbildung von LotmaterialformstUcken, 

insbesondere Lotkugeln, bei dem elne zumindest in 

Teilbereichen benetzungshemrnende oder nicht 

benetzungsfähige Oberfläche eines Substrats mit 

einer Schablone belegt wird, derart, dag Depoträume 

(15) bildende Schablonenöffnungen (13) Uber 

benetzungshemmenden oder nicht benetzungsfàhigen 

Flächen angeordnet sind, und bei dem die Depoträume 

(15) mit einem Lotmaterial (17) befUilt werden, und 

ein Aufschmelzen des Lotmaterials (17) zur 

Ausbildung der Lotmaterialformstücke (27) in den 

zumindest in Kontaktbereichen mit dem Lotmaterial 

benetzungshemmenden oder nicht benetzungsfähigen 

Depoträumen (15) erfolgt." 

Die abhangigen AnsprUche 3 - 10 beziehen sich auf 

Anspruch 1 oder 2. 
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II 
	

MIt Bescheid yam 29. Mai 1998 hat das EPA in seiner 

Funktion als die mit der internationalen vorlaufigen 

PrUfung beauftragte Eehörde (im folgenden "IPEA" 

genannt) dem Anmelder mitgeteilt, dag seine 

internationale Anmeldung dem Erfordernis der 

Einheitlichkeit der Erfindung nicht genüge, da die 

Anmeldung zwei Erfindungen beträfe (Regel 13.1, 13.2 Jind 

13.3 PCT) . Gleichzeitig wurde der Anmelder aufgefordet, 

die Anspruche einzuschränken oder die Prüfungsgebühr in 

Höhe von DEM 3000,- für eine zusätzliche Erfindung zu 

zahien (Artikel 34 (3) a) und Regel 68.2 PCT) . Dieser 

Eescheid wird im folgenden "die Zahlungsaufforderung" 

genannt. 

In der Zahlungsaufforderung stelite die IPEA fest, da 

in der Anrneldung zwei Erfindungen beansprucht wurden: 

Gegenstand des Anspruchs 1 und Anspruche 3 -10 in 

bezug auf Anspruch 1; und 

GegenstancI des Anspruchs 2 und AnsprUche 3 -10 in 

bezug auf Anspruch 2. 

lirer Ansicht nach seien die gerneinsamen Merkmale de 

AisprQche 1 und 2 aus EP-A-0 586 243 (In folgenden 

Dokument Dl benannt) bekannt. Deswegen hätten die 

obengenannten Erfindungen 1 und 2 keinen gemeinsamen 

Gegenstand, weicher einen Beitrag Uber den Stand der 

Technik hinaus leiste (Regel 13.1 PCT) 

Die IPEA teilte weiterhin nit, dais sie einen 

internatiorialen vorläufigen Prüfungsbericht über die 

bengenannte erste Gruppe von Erfindungen erstellen 

Urde, wenn nicht innerhaib der vorgesehenen Frist V 

einem Monat keine Erwiderung des Anrnelders eingehen 

wUrde. 
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III. Der Anmelder zahite mit Schreiben vom 18. Juni 1998 die 

zusàtzliche GebUhr unter Widerspruch gemag Regel 68.3 c) 

PCT und begründete diesen wie folgt: 

Aus Dl sei ein Verfahren zur Herstellung von 

Multichip-Modulen bekannt, bei dem zur Ausbildung 

eines Lotmaterialmusters ein pastöses 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 warden, dais nach dem Aufbringen des 

Lotmaterials auf die Kontaktfläche der ersten 

Vorrichtung mittels einer Schablone var dem 

Aufschmelzen des pastösen Lotmaterials die Schablone 

entfernt warden sei (siehe Dl, Spalte 6, Zeilen 16 

bis 48) 

DerngegenUber 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 Kantaktmetallisierung 

in den durch die Schablane gebildeten Depaträumen 

durchzuführen. Beim Aufschmelzvargang verbleibe die 

Schablane demnach auf dem Substrat. Dazu sei das in 

den Ansprüchen 1 und 2 gerneinsame Merkmal "zumindest 

in Kantaktbereichen mit dem Latmaterial benetzungs-

hemmend ader nicht benetzungsfahig ausgebildeten 

Depaträume" nicht aus Dl bekannt, sa dais van der 

Einheitlichkeit der in den AnsprUchen 1 und 2 

definierten Erfindungen auszugehen sei. 

IV. 	Am 31. Juli 1998 bestätigte die UberprUfungsstelle der 

IPEA die Feststellung mangeinder Einheitlichkeit und 

farderte den Anmelder auf, die Widerspruchsgebühr zu 

entrichten. 

1053.D 	 . . . / . 
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In der Mitteilung über das Ergebnis der tjberprQfung des 

Widerspruchs stUtzte die IPEA diesen Einwand nicht auf 

ds in der Zahlungsaufforderung genannte Dokument Dl, 

sondern aussch1ie1ich auf die vorher nicht genannten 

Dokumente 

Patent Abstracts of Japan, vol. 18, No. 599 

(E-1631) & JP-A-06 232 134 und 

Patent Abstracts of Japan, vol. 18, No. 673 

(E-1647) & JP-A-6 267 964. 

V. 	Der Anmelder entrichtete am 31. August 1998 die 

Widerspruchsgebuhr. 

Ent scheidungsgründe 

Der Widerspruch ist zulässig. 

Im vorliegenden Fall hat die IPEA die Zahiungs-

aufforderung nur damit begrUndet, dais die gemeinsarnen 

Merkmale der unabhangigen AnsprUche 1 und 2 aus DokurJnent 

Dl bekannt sind. Weder eine Angabe wo in Dl diese 

gerneirisamen Merkmale zu finden waren, noch ein Hinwes 

urn weiche Merkmale es sich handelte, iurde in der 

Zahlungsaufforderung angegeben. 

2.1 	Fordert die IPEA den Anmelder gemdS Artikel 34 (3) a) 

PCT wegen mangeinder Einheitlichkeit der Erfindung zur 

Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahiung 	
I 

zusàtzlicher GebUhren auf, so hat sie nach Regel 68.2 

PCT die GrUnde anzugeben, aus denen nach ihrer 

Auffassung die Anmeldung dem Erfordernis der 

Einheitlichkeit nicht genügt. Die PCT-Richtlinien fU 

die internationale vorläufige Prüfung seheri dabei vor, 

dag in der Zahlungsaufforderung nach Regel 68.2 PCT eine 

1053.D 	 . .!./. 
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logisch aufgebaute, technische EegrUndung mit den 

hauptsàchlichen Uberlegungen zu enthalten hat, auf denen 

die Beanstandung der Uneinheitlichkeit der Erfindung 

beruht (vgl. PCT-Richtlinien, VI-5.5) 

	

2.2 	Nach der ständigen Rechtsprechung (siehe insbesondere 

die Entscheidung W 4/94 (AB1. EPA 1996, 73)) liegt kein 

Verstog gegen die BegrUndungspflicht var, solange für 

den Anrnelder der mageb1iche Grund für die 

Zahlungsaufforderung erkennbar ist. 

	

2.3 	Im vorliegenden Fall hat der Aninelder in seinern 

Widerspruch die Lehre aus Dl mit dem Gegenstand der 

beiden unabhangigen AnsprUchen 1 und 2 verglichen. Der 

Anrnelder konnte daher die in der Zahlungsaufforderung 

genannten Gründe erkennen und dazu sachlich Stellung 

nehmen. Daher wird die Begründung in der Zahlungs-

aufforderung als ausreichend angesehen. 

	

3. 	Einheitlichkeit 

	

3.1 	Ein Teil der vorliegenden Anmeldung betrif ft em 

Verfahren zu selektiven Ausbildung von Kontakt-

metallisierungen auf Anschlufflächen eines Substrats. 

Dieses Verfahren entspricht der ersten Erfindung in der 

Zahlungsaufforderung (vgl. Punkt II oben) und wird yam 

Anspruch 1 definiert. Der Gegenstand des unabhàngigen 

Anspruchs 2, der der zweiten Erfindung in der 

Zahlungsaufforderung entspricht, definiert ein Verfahren 

zur Ausbildung von Lotmaterialformstücken auf eine 

Oberfläche eines Substrats, wobei die Oberfläche des 

Substrats zumindest in Teilbereichen benetzungshemmend 

oder nicht benetzungsfahig ist. 

1053.D 	 . . ./. 
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3.1 
	

Die gemeinsamen Nerkmale der Ansprüche 1 und 2 sind: 

die Oberfläche wird mit einer Schablone belegt, die 

Depoträume bildende Schablonenöffnungen aufweist;1 

die Depoträume werden nachfolgend mit einem 

Lotmaterial befüllt; 

ein Aufscbmelzen des Lotmaterials erfolgt in den 

Depoträumen; und 

D) die Depoträumen sind zumindest in KontaktbereiCh 

mit dem Lotmaterial benetzungshemmend oder nicht 

benetzungsfähig. 

	

3.2 
	

Aus dem Dokument Dl 1st ein Verfahren zur Herste11ung 

von Kontaktmetallisierungen bekannt, bel dem eine 

Schablone 22 auf einer Oberflàche elnes Substrats 3 

angebracht wird, wobei die Schablone Depoträume bildende 

Schablonenöffnungen 23 aufweist (vgl. Dl, Figur 2; 

Spalte 6, Zeilen 16 - 48) . Mittels der Schablone wird 

selektiv ein pastöses Lotmaterial 24 in den Depoträumen 

gefullt. Die Schablone wird anschlie1end entfernt, bevor 

lein Aufscbmelzen des Lotmaterials vorgenornmen wird. Das 

Aufschmelzen erfolgt erst nachdem die Kontakt-

metallisierungen in Kontakt mit anderen Bauelementen 35 

gebracht werden (vgl. Dl, Figuren 3 und 4; Spalte 

Zeile 49 .- Spalte 7, Zeile 15) . In Dl scheinen kemnrrlei 

Angaben Uber benetzungshernmende oder benetzungsunfähigefl 

Eigenschaften der Schablone enthalten zu sein. 

	

3.3 	Somit sind zwar Merkmale A) und B) aus Dl bekannt, 

wohingegen Merkmale C) und D) gegenUber Dl neu sind. 

Nach Ansicht der Kammer fallen daher Merkmale C) und D) 

unter dem im Regel 13.2 PCT definierten Begriff 

"besondere tecbnische Merkinale", womit die ErfordenisSe 

der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1 FCT 

1053.D 	 . . . 1... 
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erfUilt sind. Die in der Zahlungsaufforderung enthaltene 

Begrundung 1st daher nicht zutref fend. 

4. 	In ihrem Ergebnis bei der Uberprufung des Widerspruchs 

nach Regel 68.3 e) POT hat die Uberprüfungsstelle der 

IPEA sich nicht auf die in der Zahlungsaufforderung 

genannten GrUnde gestützt, sondern ausschlie&lich auf 

neue Dokumente, die dort nicht genannt waren. 

Schon in der Entscheidung W 4/93 (AEl. EPA 1994, 939) 

hat die Eeschwerdekammer entschieden, dag die in Regel 

68.3 e) PCT geforderte Uberprufung der Berechtigung 

elner Zahlungsaufforderung zur Zahiung einer 

zusätzlichen GebUhr aussch1ie1ich auf der Grundlage der 

in der Zahlungsaufforderung enthaltenen GrUnde im Lichte 

der vorn Anmelder in seiner Widerspruchsbegründung 

vorgebrachten Tatsachen und Argumente durchzuführen sei. 

Demgemdg beschränkte sich die Kaminer in der 

obengenannten Entscheidung ausschlieElich auf die in der 

Zahlungsaufforderung und im Widerspruch vorgebrachten 

Tatsachen und Argumente. Die von der IPEA verspätet, 

d. h. erst ira Rahrnen der Uberprufung nach Regel 68.3 e) 

POT vorgebrachten, neuen, Tatsachen und Argumente, 

wurden daher nicht berUcksichtigt. 

Aufgrund der oben genannten Rechtslage sieht sich die 

Karnmer ira vorliegenden Fall nicht in der Lage, die 

BegrUndung der UberprUfungsstelle zu berucksichtigen. 

1053.D 	 . . . / . . 
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Ent scheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Dem Widerspruch wird stattgegeben. 

Die RUckzahlung der zusätzlich bezahiten PrUfungsge 

und der WiderspruchsgebUhr wird angeordnet. 

Die Gesôhäftsstellenbeamtin: 
	 Der vorsitzende: 

spi are11 " 

	

R. K. Shukia 


