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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 22 473.0-33

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 23. Juli 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Beyer sowie der Richter Dr. Meinel, Knoll und Dipl.-Phys. Lokys

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurickgewiesen.

BPatG 154
6.70



Griunde

Die vorliegende Patentanmeldung ist unter der Bezeichnung ,Chiptragermodul®

am 19. Mai 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden.

Mit Beschlu® vom 6. Februar 2001 hat die Prufungsstelle fur Klasse H 01 L des
Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zuriickgewiesen. Sie hat ihre
Entscheidung damit begrundet, dass das Chiptragermodul nach dem damaligen,
mit Schriftsatz vom 27. Juni 2000 eingereichten Patentanspruch 1 gegenuber dem
Stand der Technik nach der deutschen Offenlegungsschrift 42 32 625 nicht neu
sei und dass die Gegenstande der weiterverfolgten nebengeordneten urspringli-
chen Anspruche 6, 7 und 8 dem Fachmann durch die deutsche Offenlegungs-
schrift 43 36 501 (Anspriche 6 und 7) bzw durch das englischsprachige Abstract
mit 2 Figuren zur japanischen Offenlegungsschrift 04-18399 (Anspruch 8) nahe-

gelegt seien.

Gegen diesen Zuruckweisungsbeschlul} richtet sich die Beschwerde der Anmelde-

rin.

In der mundlichen Verhandlung hat die Anmelderin neue Patentanspruche 1 bis 4
vorgelegt und die Auffassung vertreten, dass die Gegenstande der neugefassten
nebengeordneten Patentanspriuche 1 und 4 durch den nachgewiesenen Stand der
Technik, einschlieBlich der vom Senat aufgegriffenen, bereits in den urspringli-
chen Anmeldungsunterlagen genannten deutschen Offenlegungsschrift 34 24 241

nicht patenthindernd getroffen seien.



Die Anmelderin beantragt,

den Beschluld der Prifungsstelle fur Klasse H 01 L des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 6. Februar 2001 aufzuheben und das

Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Anspriche 1 bis 4, Ubergeben in der mundlichen Verhandlung;
noch anzupassende offengelegte Beschreibung und

5 Blatt offengelegte Zeichnungen, Figuren 1A bis 6C.

Hilfsweise erklart die Anmelderin die Teilung in Bezug auf den Patentanspruch 4
und stellt im Gbrigen den Antrag, das Patent mit den Ansprtichen 1 bis 3 zu ertei-
len, wobei auf den abgetrennten Teil (Patentanspruch 4) verzichtet wird, wenn in-

nerhalb von 3 Monaten keine Unterlagen eingereicht werden.

Die geltenden — nebengeordneten - Patentanspriiche 1 und 4 haben folgenden
Wortlaut:

,1. Chiptragermodul, mit einem nichtleitenden, flachstuckférmigen
Trager (2), auf dessen Unterseite sich Kontaktflachen (4) befinden,
die Uber Aussparungen (10,12,14) zu seiner Oberseite hin teilweise
freiliegen, wobei ein an einer Chipaufnahmestelle angeordneter IC-
Chip (6) mittels Bonddrahtchen (13) elektrisch mit mindestens einer
freiliegenden Kontaktflache (4) verbunden ist und der Chip sowie
die Bonddrahtchen in eine Vergussmasse (20) eingebettet sind,

dadurch gekennzeichnet, dass die Aussparungen (14) zur Chip-
aufnahme und die Aussparungen (12) zur Durchfihrung der Bond-
drahte (13), welche sich weitgehend Uber die gesamte Breite der
Kontaktflachen erstrecken, als groRflachige VergulRmassen-Auf-
nahmen ausgebildet sind, deren dulRere Begrenzung einen Fliel3-

stopp fur die Vergussmasse bildet, wobei die Aussparungen (12,14)



durch Stege des Tragers (2) getrennt sind und diese Stege
(15,16,17,19) des Tragers (2) benachbarte Kontaktflachen (4) me-
chanisch verbinden und mit Ausnahme der auf3eren Stege von der

Vergussmasse uberdeckt sind.

4. Chiptragermodul mit einem elektrisch nichtleitenden, flachstuck-
formigen Trager (32) und einer zur Bildung von Kontaktflachen (34)
geatzten Metallisierungsschicht, auf der sich eine Chipaufnahme-
stelle befindet, und einer den auf der Chipaufnahmestelle befindli-
chen IC-Chip (6) einschlieRenden Vergussmasse (20),

dadurch gekennzeichnet, dass die Chipaufnahmestelle von einem
Atzkanal (38) in der Metallisierungsschicht umgeben ist, dessen

aullere Begrenzung einen Fliel3stopp bildet.”

Wegen der geltenden Unteranspriche 2 und 3 und der weiteren Einzelheiten wird

auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin ist nicht begrindet, denn die Gegen-
stande der geltenden nebengeordneten Patentanspriche 1 und 4 erweisen sich

nach dem Ergebnis der mundlichen Verhandlung als nicht patentfahig.

1.) Samtliche Patentanspriche sind zulassig, denn alle Anspruchsmerkmale sind
fur den Durchschnittsfachmann aus der Gesamtheit der urspringlichen Anmel-

dungsunterlagen als zur angemeldeten Erfindung gehorig offenbart herzuleiten.

So stutzt sich der geltende Patentanspruch 1 inhaltlich auf die urspringlichen An-
spruche 1 und 3 in Verbindung mit der beschriebenen Ausfiihrungsform gemaf
den Figuren 1A bis 2B. Der geltende Patentanspruch 2 entspricht dem ursprung-

lichen Anspruch 2 in Verbindung mit der ursprunglichen Beschreibung S 8 Z 19/20



zu Fig. 1B (hinsichtlich des Teilmerkmals ,deutlich geringer®). Der geltende Patent-
anspruch 3 stutzt sich in seinem technischen Inhalt auf den urspringlichen An-
spruch 5 in Verbindung mit der ursprunglichen Beschreibung S 5 Abs 2 (hinsicht-
lich der Funktion der ,Verankerungsaussparungen®). Der geltende Patentanspruch
4 stiutzt sich inhaltlich auf den urspriinglichen Anspruch 8 in Verbindung mit der
ursprunglichen Beschreibung S 6 Z 15 bis 17 und S 11 Z 19 bis 21 zu Fig. 5A, 5B

(hinsichtlich der Ausbildung eines Atzkanals in der Metallisierungsschicht).

2.) Die Patentanmeldung geht nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung
(S1 Abs 1 und Abs 2 Satz 1) im Oberbegriff des Anspruchs 1 von einem aus der
deutschen Offenlegungsschrift 34 24 241 bekannten Chiptragermodul aus, wie es
zum Beispiel in Chipkarten eingebaut wird, und bei dem der IC-Chip und die die
Kontaktflachen des Moduls kontaktierenden Bonddrahtchen in eine Vergussmasse

eingebettet sind.

Dem Anmeldungsgegenstand liegt die Aufgabe zugrunde, ein Chiptragermodul
anzugeben, bei dem mit vergleichsweise einfachen Mitteln der Umrif3 der Vergul3-

masse definiert werden kann (Beschreibung S 3 Abs 2).

Gelost wird diese Aufgabe durch die in den nebengeordneten Ansprichen 1 und 4

genannte jeweilige Merkmalskombination.

3.) Die Gegenstande nach den nebengeordneten Patentansprichen 1 und 4 sind
im Hinblick auf den nachgewiesenen Stand der Technik nicht patentfahig. Als fur
die Beurteilung der Patentfahigkeit maRgeblicher Durchschnittsfachmann ist vor-
liegend ein mit dem Aufbau und der Herstellung von Chiptragermoduln insbeson-
dere fur Chipkarten befasster, berufserfahrener Diplomphysiker oder Diplominge-

nieur der Fachrichtung Halbleitertechnik mit Universitatsabschlul® anzusehen.



A. Patentanspruch 1

Es kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenuber dem
Stand der Technik nach der deutschen Offenlegungsschrift 34 24 241 neu ist; je-
denfalls beruht er nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Hinblick auf den Stand
der Technik nach den deutschen Offenlegungsschriften 34 24 241 und 42 32 625.

Aus der deutschen Offenlegungsschrift 34 24 241 ist, von der Anmelderin unbe-
stritten, ein Chiptragermodul mit den Merkmalen gemaR dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 bekannt, vgl die dortigen Figuren 1 bis 4 mit zugehdriger Beschreibung
S 4 (maschinenschriftiche Nummerierung) Abs 2 bis S 5 vorle Abs sowie die dor-
tigen Anspriche 1 und 5, siehe den nichtleitenden, flachstlickformigen Trager (10)
fur die Kontaktflachen (leitende Mittelzone 14, leitende Seitenbahnen 15), die im
Trager (10) ausgebildete Aussparung (13) zur Chipaufnahme (IC-Chip 17) bzw die
Aussparungen (Querperforationen 12) zur Durchfuhrung der Bonddrahtchen (18),
die den IC-Chip (17) mit den freiliegenden Kontaktflachen (15) elektrisch verbin-
den, sowie die Vergulmasse (Harzschicht 20 — Fig.4), in der der Chip (17) sowie
die Bonddrahtchen (18) eingebettet sind.

Da sich bei diesem bekannten Chiptragermodul — entsprechend dem ersten
Merkmalskomplex im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 — die Aussparung
(13) zur Chipaufnahme und die Aussparungen (12) zur Durchfihrung der Bond-
drahte (18) jeweils weitgehend Uber die gesamte Breite der jeweiligen Kontaktfla-
chen (14 bzw 15) erstrecken, wie aus den in Fig. 2 gestrichelten Umrisslinien der
Aussparungen 13 bzw 12 hervorgeht, und diese Aussparungen — wie aus Fig. 4
ersichtlich — VerguBmasse (20) aufnehmen, sind diese Aussparungen (12,13) —
entsprechend dem diesbezuglichen Anspruchsmerkmal im kennzeichnenden Teil
des Anspruchs 1 — als grol3flachige Vergulmassen-Aufnahmen iS des Anmel-

dungsgegenstandes ausgebildet.



Zwar ist in dieser Druckschrift nicht ausdrticklich angegeben, dass die auliere Be-
grenzung dieser Aussparungen bzw VerguBmassen-Aufnahmen einen Flie3stopp
fur die Vergussmasse bildet, jedoch erkennt der Fachmann aus Fig. 4 ohne weite-
res, dass die Vergussmasse (20) beim Auseinanderflie3en an den — radial aul3en-
liegenden — Begrenzungsrand der Aussparungen (12) gelangt, wo sie sich dort
staut, und dieser aulRere Begrenzung insofern einen Fliel3stopp fur die Vergul3-
masse bildet. DarUber hinaus ist dem Fachmann aus der ebenfalls ein gattungs-
gemales Chiptragermodul fur Chipkarten betreffenden und daher einschlagigen
deutschen Offenlegungsschrift 42 32 625 die ausdrlickliche Verwendung der au-
Reren Begrenzungen derartiger Aussparungen (7,8) des Modul-Tragers (6) als

automatischer VerguRstopper allgemein bekannt, um so ohne zusatzliche Her-

stellungsschritte den Umril3 der Vergussmasse (10) zu definieren, vgl dort Sp 1 Z
54 bis 56 und Sp 2 Z 49 bis 50 zur Fig. 3, so dal} es keiner erfinderischen Leistung

bedurfte, um zu der vorgenannten Erkenntnis zu gelangen.

Was die verbleibenden Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 an-
betrifft, so sind auch bei dem aus der deutschen Offenlegungsschrift 34 24 241
bekannten Chiptragermodul die im Trager (10) ausgebildeten (grofR¥flachigen) Aus-
sparungen (12,13), wie aus Fig. 1 ersichtlich, durch im Tragermaterial stehen-
gebliebene Stege getrennt, wobei diese Stege des Tragers (10) - wie insbeson-
dere aus der Schnittzeichnung gemal} Fig. 3 hervorgeht — benachbarte Kontakt-
flachen (14,15) mechanisch verbinden und — wie aus Fig. 4 ersichtlich — mit Aus-
nahme der (randseitigen) aul3eren Stege von der Vergussmasse (20) uberdeckt

sind.

Da im geltenden Anspruch 1 weder uber die Form der Aussparungen noch Uber
die Form der Stege Einzelheiten genannt sind, ergeben sich diesbezuglich keine
Unterschiede zum genannten Stand der Technik, zumal auch bei dem aus der
deutschen Offenlegungsschrift 34 24 241 bekannten Chiptragermodul die Ausspa-
rungen (12) nach der Beschreibung S4 Abs 2 Z 3 lediglich beispielhaft rund sind

und somit fur den Fachmann — entsprechend der zentralen rechteckigen Ausspa-



rung (13) - auch rechteckige Aussparungen (12) und dementsprechend daraus re-

sultierende schmale Stege in Betracht kommen.

Ausgehend von der deutschen Offenlegungsschrift 34 24 241 gelangt der Fach-

mann somit ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Patentanspruchs 1.
Das Chiptragermodul nach dem geltenden Anspruch 1 ist daher nicht patentfahig.
Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die darauf zurlickbezogenen geltenden

Unteranspruche 2 und 3, die nichts selbstandig Erfinderisches enthalten, wie Ge-

genteiliges die Anmelderin selbst auch nicht behauptet.

B. Patentanspruch 4

Aus dem englischsprachigen Abstract mit zugehoérigen 2 Figuren zur japanischen
Patent-Offenlegungsschrift 04-18399 ist ein Chiptragermodul (IC Module) bekannt,
mit einem elektrisch nichtleitenden, flachstlickartigen Trager (1), einer Chipauf-
nahmestelle zur Aufnahme eines IC-Chips (3) und einer zur Bildung von Kontakt-
flachen (wiring pattern 15 on a printed circuit board) strukturierten Metallisierungs-
schicht (copper foil). Zwar ist in dem Abstract nicht explizit angegeben, dass das
aus der Kupferfolie strukturierte Leitungs- bzw Kontaktmuster auf dem Trager
durch Atzen gebildet ist, jedoch wird diese zur Herstellung einer gedruckten Lei-
terplatte (printed circuit board) tUbliche MalRnahme vom Fachmann als selbstver-
standlich ,mitgelesen (BGH GRUR 1995, 330 — ,Elektrische Steckverbindung®).

Die zentrale Chipaufnahmestelle (3) ist bei diesem bekannten Chiptragermodul
ferner von einem gleichzeitig mit der Ausbildung der Kontaktflachen (15) gebilde-
ten, quadratischen kammartigen Metallmuster (comb-linke shape) umgeben, das
nach der Beschreibung auch ein lineares Muster (linear pattern) sein kann und

das einen FlieRstopp fur die den IC-Chip (3) einschlieRende VergulRmasse (mol-



ding resin 9) bildet (weir (stopper) ... to prevent the overflow of the resin — siehe
die gestrichelte quadratische Flache in der Figuren-Draufsicht), und das insoweit
der beanspruchten duReren Begrenzung eines Atzkanals in der Metallisierungs-

schicht entspricht.

Das verbleibende Merkmal im Oberbegriff des Anspruchs 4, den IC-Chip — im
Unterschied zur Anordnung auf dem Trager bei dem bekannten Chiptragermodul —
auf der Metallisierungsschicht selbst anzuordnen, ist - wie zB aus der im Zusam-
menhang mit dem Anspruch 1 erlauterten deutschen Offenlegungsschrift
34 24 241 hervorgeht - eine bei Chiptragermoduln fur Chipkarten Ubliche Alter-
native, die die Patentfahigkeit des Anmeldungsgegenstandes gemal} Anspruch 4

nicht begriinden kann.

Der Fachmann gelangt somit ausgehend von dem zur japanischen Patent-Offen-
legungsschrift 04-18399 gehdrigen englischsprachigen Abstract mit 2 Figuren

ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Anspruchs 4.

Soweit die Anmelderin in der mundlichen Verhandlung im Hinblick auf das als
Stand der Technik entgegengehaltene englischsprachige Abstract mit 2 Figuren
geltend gemacht hat, dass dessen Offenbarung im Lichte der Offenbarung des ja-
panischen Originaldokuments moglicherweise anders auszulegen sei, so gehort
nach standiger Rechtsprechung die Lehre einer vorveroffentlichten Zusammen-
fassung eines japanischen Patentdokuments fur sich genommen auch ohne das
entsprechende Originaldokument zum Stand der Technik und kann als solche der
Anmeldung entgegengehalten werden (vgl hierzu ABI EPA 1995, 35 Ls1, 38 bis
41; Busse, PatG, 5.Aufl.,, § 3 Rdn 83); den Beweis fur das Gegenteil hat die An-
melderin, die diese dem ursprunglichen Anspruch 8 (=geltender Anspruch 4) als
patenthindernd entgegengehaltene Druckschrift seit dem Erstbescheid vom
30. Dezember 1999 (vgl dort S 4 Abs 3 und 4) kennt, nicht erbracht.



-10 -

Das Chiptragermodul nach dem nebengeordneten Patentanspruch 4 ist daher

ebenfalls nicht patentfahig.

4.) Der Senat hat es flr geboten gehalten, vorliegend auch Uber die von der An-
melderin hilfsweise erklarte Teilung in Bezug auf den Patentanspruch 4 endgultig

zuU entscheiden.

Durch die im Beschwerdeverfahren (hilfsweise) erklarte Teilung erhalt der Senat
Entscheidungskompetenz (auch) Gber die neue Teilanmeldung, weil deren Gegen-
stand mit der Beschwerde in der Beschwerdeinstanz angefallen ist (Schulte, PatG,
6.Auflage, § 39, Rdn 76 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Zwar befindet
sich die Teilung der Anmeldung in einem Schwebezustand (§ 39 Abs 2 und 3
PatG). Jedoch ist die Sache vorliegend deshalb entscheidungsreif, weil in der
mundlichen Verhandlung - wie vorstehend dargelegt - die Sach- und Rechtslage
sowohl hinsichtlich der Patentanspriche 1 bis 3 als auch hinsichtlich des neben-
geordneten Patentanspruchs 4 eingehend erortert worden ist und die Zurickwei-
sung der Beschwerde flr alle denkbaren Falle, dh sowohl bei Entstehen wie bei
Nichtentstehen der Teilanmeldung, auszusprechen ist (Schulte aaO, § 39 Rdn 83
und 84; BPatGE 23, 93).

Ein andere Entscheidung hatte dem Grundsatz der Verfahrensékonomie wider-

sprochen und im Ubrigen die Anmelderin mit unnoétigen Kosten belastet.

Dr. Beyer Dr. Meinel Knoll Lokys
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