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23 W (pat) 75/08 Verkiindet am
26. Marz 2013

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchsbeschwerdesache



betreffend das Patent 101 56 769

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 26. Marz 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Stro3ner sowie der Richter Brandt, Metternich und Dr. Zebisch

beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 1.33 des Deutschen Pa-

tent- und Markenamts vom 13. Marz 2008 wird aufgehoben.

2. Das Patent Nr. 101 56 769 wird widerrufen.

Grinde

Das Patent 101 56 769 wurde am 19. November 2001 beim Deutschen Patent-
und Markenamt eingereicht und nimmt die Prioritat der japanischen Patentanmel-
dung JP 2001-105 046 vom 3. April 2001 in Anspruch. Es tragt die Bezeichnung
.Leistungshalbleitereinrichtung mit einem &uf3eren Verbindungsanschluf3 zum

Fuhren eines grof3en Stromes*.

Die Prifungsstelle hat den Stand der Technik geméaR den Druckschriften

P1 DE 199 14 741 Al
P2 US5559374 A
P3 EP 1009 026 A2
P4 DE 4330070A1



P5 EP 0752 720 A2 und
P6 JP 08 - 306 859 A (Patent Abstracts of Japan)

ermittelt und das Patent mit Beschluss vom 3. Juli 2006 erteilt. Die Patenterteilung

wurde am 30. November 2006 veroffentlicht.

Gegen das Patent hat die ... AG mit Schriftsatz vom

27. Februar 2007, beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen am sel-
ben Tag, fristgerecht Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents in vollem
Umfang beantragt. Zur Begriindung hat sie ausgeftihrt, der Gegenstand des Pa-
tents sei nicht patentfahig (8 59 i.V.m. 8 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) und aul3erdem
auch nicht so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausftihren
konnte (859 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG). Im Hinblick auf die mangelnde Pa-

tentfahigkeit hat sie auf die Druckschriften

D1 US5523620A
D2 US4677 741

D3 US5767573A
D4 US5559374 A
D5 US5744860A
D6 DE 4330070 A1
D7 DE 19522173 C1
D8 US5942797 A
D9 DE 4130899 Al
D10 US 5920119 A und
D11 US 5686 758 A

verwiesen und dargelegt, der Gegenstand des Streitpatents sei gegentber dem
nachgewiesenen Stand der Technik weder neu noch beruhe er auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit des Fachmanns.



Im Hinblick auf die geltend gemachte mangelnde Ausfihrbarkeit der Erfindung hat
sie dargelegt, der erteilte Anspruch 1 gebe die Lehre, dass der Verbindungsbe-
reich eine Verbindungsflache hat, die unmittelbar mit einer Schaltkreisstruktur ver-
bunden ist, wobei die Angabe ,unmittelbar‘ gemald der Definition im Duden im
Sinne von ,nicht mittelbar, nicht durch etw. Drittes oder einen Dritten vermittelt* zu
verstehen sei. Sowohl die erteilten Unteranspriche 2 und 3 als auch die Ausfih-
rungsbeispiele gemal den Figuren 2, 4 und 5 des Streitpatents sttiinden hierzu im
Widerspruch, denn gemal der dort gegebenen Lehre werde zur Herstellung eines
Kontaktes zwischen der Verbindungsflache und der Schaltkreisstruktur ein leitfa-
higes Material ,14“ bzw. ,16“ verwendet, so dass die Verbindungsflache nur mit-
telbar, also gerade nicht unmittelbar mit der Schaltkreisstruktur verbunden sei. Die
im Anspruch 1 angegebene ,unmittelbare” Verbindung sei in den Unterlagen des
Streitpatents nicht beschrieben; mithin sei die diesbezlgliche Lehre des An-

spruchs 1 nicht ausfuhrbar.

Im weiteren Verlauf des Einspruchsverfahrens hat die Einsprechende dement-
sprechend auch geltend gemacht, dass der Gegenstand des Streitpatents hin-
sichtlich dieses Merkmals Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich ein-

gereichten Fassung hinausgehe.

Die Patentinhaberin hat den Darlegungen der Einsprechenden widersprochen und

die Aufrechterhaltung des Patents in vollem Umfang beantragt.

Die Patentabteilung 33 des Deutschen Patent- und Markenamts hat daraufhin die
Aufrechterhaltung des Patents in vollem Umfang beschlossen. In ihrem Beschluss
vom 13. Marz 2008 fuhrt die Patentabteilung aus, der Gegenstand des An-
spruchs 1 sei urspringlich offenbart, denn er beruhe auf dem urspringlichen An-
spruch 1 und dem Textabschnitt auf S. 7, Zeilen 19 bis 32 der urspriinglichen Un-
terlagen, in dem eine direkte Verbindung der in Rede stehenden Verbindungsan-
schlisse ohne Bonddréhte beschrieben werde. Die beiden Begriffe ,direkt* und

Lunmittelbar® seien synonym miteinander und entsprechend der Textpassage auf



S. 7, Zeilen 19 bis 32 der urspriinglichen Unterlagen jeweils dahingehend zu ver-
stehen, dass die direkte Verbindung des Verbindungsanschlusses mit der Schalt-
kreisstruktur ohne Bonddrahte erfolge, was eine hohe Strombelastbarkeit der Ver-
bindung ermdgliche und damit die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe

6se.

Die Ausfuhrungsbeispiele gemaR den Figuren 2 bis 5 der Anmeldung versetzten
den Fachmann in die Lage, eine solche direkte Verbindung auszufiihren. Auch
stehe der entgegengehaltene Stand der Technik der Leistungshalbleitervorrich-
tung nach dem erteilten Anspruch 1 nicht patenthindernd entgegen, so dass das

Patent aufrechtzuerhalten sei.

Gegen den ihr am 17. Juni 2008 zugestellten Beschluss hat die Einsprechende mit
Schriftsatz vom 16. Juli 2008, eingegangen per Telefax am selben Tag, fristge-
recht Beschwerde eingelegt. Zuséatzlich zu den im Einspruchsverfahren genannten
Druckschriften D1 bis D11 hat sie noch auf die Druckschriften

D12 US4630174

D13 DE 197 13 656 Al

D14 EP 0090439 A2

D15 DE 19543920 Al

D16  US 2009/0284096 Al (nachverdffentlicht) und

D17 US 2002/0140078 Al (nachveroffentlichtes US-Familien-
mitglied zum Streitpatent)

hingewiesen.

In ihrem Beschwerdeschriftsatz flhrt sie u. a aus, der erteilte Patentanspruch 1 sei
hinsichtlich des Merkmals einer ,unmittelbaren” Verbindung unzulassig erweitert.
Der Begriff ,unmittelbar* kdnne nicht ohne weiteres und stets mit dem urspringlich

offenbarten Begriff ,direkt* gleichgesetzt werden, denn mit einer ,direkten“ Verbin-



dung sei entsprechend der urspriinglichen Offenbarung lediglich eine Verbindung
ohne Bonddrahte bezeichnet worden. Diese Angabe sage jedoch nichts dariber
aus, ob es sich um eine mittelbare oder unmittelbare Verbindung handele, so dass
sich aus den Angaben in der urspringlichen Offenbarung das Merkmal einer ,un-

mittelbaren® Verbindung nicht ableiten lasse.

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden widersprochen und
im Hinblick auf diese Ausfihrungen der Einsprechenden dargelegt, dass die Be-
griffe ,unmittelbar” und ,direkt” synonym seien und vom Fachmann im Sinne der
zugehdrigen Erlauterungen im Anmeldungstext bzw. im Text des Streitpatents je-
weils als ,Verbindung ohne Bonddréahte” verstanden wirden. Diese Art der direk-
ten Verbindung ohne Bonddrahte ermdgliche die Fihrung eines hohen Stroms
durch die entsprechende Verbindung und I6se somit die der Anmeldung zugrunde
liegende Aufgabe, wie auf S. 7, Zeilen 19 bis 32 der urspringlichen Unterlagen
bzw. im Abschnitt [0030] des Streitpatents explizit beschrieben werde. Dabei ent-
nehme der Fachmann dem zugehdrigen Text auf S. 5, le. Abs., der ursprtinglichen
Unterlagen bzw. dem Abschnitt [0025] des Streitpatents, dass diese direkte Ver-
bindung ohne Bonddréahte mit Hilfe eines leitfahigen Verbindungsmaterials erreicht
werde, so dass der Fachmann den im Anspruch 1 angegebenen Begriff ,unmittel-
bar” ohne weiteres mit der Angabe ,direkt ohne Bonddrahte” gleichsetze.

In der miindlichen Verhandlung stellt die Einsprechende den Antrag,
den Beschluss der Patentabteilung 1.33 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 13. Méarz 2008 aufzuheben und das Patent
Nr. 101 56 769 in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

1. die Beschwerde zuriickzuweisen;



hilfsweise, das Patent Nr. 101 56 769 auf der Grundlage fol-

gender Unterlagen beschrankt aufrechtzuerhalten:

Patentanspriiche 1 -5, eingegangen am 26. Marz 2013 als
Hilfsantrag 1, sowie Beschreibung und Zeichnungen gemali

der Patentschrift;

weiterhin hilfsweise, das Patent Nr. 101 56 769 auf der
Grundlage folgender Unterlagen beschrankt aufrechtzuer-

halten:

Patentanspriiche 1 -5, eingegangen am 26. Marz 2013 als
Hilfsantrag 2, sowie Beschreibung und Zeichnungen gemali

der Patentschrift;

weiterhin hilfsweise, das Patent Nr. 101 56 769 auf der
Grundlage folgender Unterlagen beschréankt aufrechtzuer-

halten:

Patentanspriiche 1 - 3, eingegangen am 26. Marz 2013 als
Hilfsantrag 3, sowie Beschreibung und Zeichnungen gemali

der Patentschrift;

weiterhin hilfsweise, das Patent Nr. 101 56 769 auf der
Grundlage folgender Unterlagen beschrankt aufrechtzuer-

halten:

Patentanspriiche 1 - 3, eingegangen am 26. Marz 2013 als
Hilfsantrag 4, sowie Beschreibung und Zeichnungen gemali
der Patentschrift.



Der mit dem Hauptantrag verteidigte erteilte Anspruch 1 lautet:

»L. Leistungshalbleitereinrichtung mit einem &ulReren Verbin-
dungsanschlul? (1, 13) zum Herausfuhren von Elektroden von ei-
nem Leistungshalbleiterelement (7), das auf einer ersten Schalt-
kreisstruktur (5) angebracht ist, die auf einem Isoliersubstrat (2) im

Inneren eines Gehauses (9) ausgebildet ist,

wobei der auflere Verbindungsanschluf3 (1, 13) in dem Gehause
(9) einsatzgeformt ist und an der Aul3enseite des Gehauses (9) an

einem Ende (1a, 13a) des Anschlusses (1, 13) freiliegt,

wahrend der Anschluss (1, 13) an seinem anderen Ende einen
Verbindungsbereich (1b, 13b) aufweist, der eine Verbindungsfla-
che hat, die unmittelbar mit einer zweiten Schaltkreisstruktur (4, 6)
verbunden ist, die auf dem Isoliersubstrat (2) oder einem weiteren
Isoliersubstrat (3) angebracht ist, und die getrennt ist von der ers-
ten Schaltkreisstruktur (5), auf der das Leistungshalbleiterele-

ment (7) angebracht ist,

wobei der aulere Verbindungsanschluf® (1,13) mit dem
Leistungshalbleiterelement (7) durch einen Draht (11, 12) verbun-
den ist, der mit der der Verbindungsflache des Verbindungsbe-
reichs des Anschlusses (1, 13) gegenuberliegenden Flache durch

Bonden verbunden ist.”

An den erteilten Anspruch 1 schlie3en sich die unmittelbar oder mittelbar auf den

Anspruch 1 riickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 5 mit folgendem Wortlaut an:

.2. Leistungshalbleitereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, dal3 der aul3ere Verbindungsanschluf3 (1, 13) mit



der zweiten Schaltkreisstruktur (4, 6) diskontinuierlich verbunden

ist.

3.  Leistungshalbleitereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daf} der auf3ere Verbindungsanschluf
(1, 13) und die zweite Schaltkreisstruktur (4, 6) durch ein leitfahi-
ges Material (21) an einem Teil der Verbindungsflache zwischen
ihnen verbunden und an verbleibenden Teilen der Verbindungsfla-

che voneinander isoliert sind.

4. Leistungshalbleitereinrichtung nach einem der Anspriche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dal’3 die Verbindungsflache eine
Grol3e hat, die kleiner als die Oberflache der zweiten Schaltkreis-
struktur (4, 6) ist.

5. Leistungshalbleitereinrichtung nach einem der Anspriche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daf3 die Verbindungsflache eine
GroRRe hat, die groRRer als die Oberflache der zweiten Schaltkreis-
struktur (4, 6) ist.”

Der geltende Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem erteilten
Anspruch 1 dadurch, dass das Merkmal, wonach die Verbindungsflache unmittel-
bar mit einer zweiten Schaltkreisstruktur verbunden ist, durch die Angabe ersetzt
wurde, dass die Verbindungsflache ,ohne Bonden von Drahten direkt* mit einer
zweiten Schaltkreisstruktur verbunden ist. AuRerdem wurde in dem Merkmal zur
Anordnung der zweiten Schaltkreisstruktur auf einem Isoliersubstrat das Bezugs-
zeichen ,6“ und die Angabe ,oder einem weiteren Isoliersubstrat” gestrichen.
Weiterhin wurden bei den den Verbindungsanschlul3 betreffenden Merkmalen die
Bezugszeichen ,13%, ,13a“ sowie ,13b“ und bei der Angabe zu dem Draht das Be-
zugszeichen ,12“ gestrichen, so dass der Anspruch nach Hilfsantrag 1 lautet:



»L. Leistungshalbleitereinrichtung mit einem &uflReren Verbin-
dungsanschlul? (1) zum Herausfuihren von Elektroden von einem
Leistungshalbleiterelement (7), das auf einer ersten Schaltkreis-
struktur (5) angebracht ist, die auf einem Isoliersubstrat (2) im

Inneren eines Gehauses (9) ausgebildet ist,

wobei der aulRere Verbindungsanschlul? (1) in dem Gehause (9)
einsatzgeformt ist und an der Aul3enseite des Gehauses (9) an ei-

nem Ende (1a) des Anschlusses (1) freiliegt,

wahrend der Anschluss (1) an seinem anderen Ende einen Ver-
bindungsbereich (1b) aufweist, der eine Verbindungsflache hat,
die ohne Bonden von Drahten direkt mit einer zweiten Schaltkreis-
struktur (4) verbunden ist, die auf dem Isoliersubstrat (2) ange-
bracht ist, und die getrennt ist von der ersten Schaltkreisstruktur

(5), auf der das Leistungshalbleiterelement (7) angebracht ist,

wobei der auflere Verbindungsanschlul3 (1) mit dem Leistungs-
halbleiterelement (7) durch einen Draht (11) verbunden ist, der mit
der der Verbindungsflache des Verbindungsbereichs des An-
schlusses (1) gegenuberliegenden Flache durch Bonden verbun-

den ist.”

An den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 schliel3en sich die auf diesen riickbezoge-

nen Unteranspriche 2 bis 5 mit folgendem Wortlaut an:

»2. Leistungshalbleitereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dal3 der aul3ere Verbindungsanschluf®3 (1) mit der

zweiten Schaltkreisstruktur (4) diskontinuierlich verbunden ist.



3. Leistungshalbleitereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dafl3 der &uf3ere Verbindungsanschlul3
(1) und die zweite Schaltkreisstruktur (4) durch ein leitfahiges
Material (21) an einem Teil der Verbindungsflache zwischen ihnen
verbunden und an verbleibenden Teilen der Verbindungsflache

voneinander isoliert sind.

4. Leistungshalbleitereinrichtung nach einem der Anspriche 1
bis 3, wobei die Verbindungsflache eine Grol3e hat, die kleiner als

die Oberflache der zweiten Schaltkreisstruktur (4) ist.

5. Leistungshalbleitereinrichtung nach einem der Anspriche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dal3 die Verbindungsflache eine
GroRRe hat, die groRRer als die Oberflache der zweiten Schaltkreis-
struktur (4) ist.”

Der geltende Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Anspruch 1
nach Hilfsantrag 1 lediglich dadurch, dass die Angabe ,ohne Bonden von Drahten
direkt* durch den Zusatz ,durch ein leitfahiges Verbindungsmaterial (14, 21)* er-
ganzt wurde, so dass das die Verbindung zwischen der Verbindungsflache des

Anschlusses und der zweiten Schaltkreisstruktur betreffende Merkmal lautet:

~-wahrend der Anschluss (1) an seinem anderen Ende einen Ver-
bindungsbereich (1b) aufweist, der eine Verbindungsflache hat,
die ohne Bonden von Drahten direkt durch ein leitfahiges Verbin-
dungsmaterial (14, 21) mit einer zweiten Schaltkreisstruktur (4)
verbunden ist, die auf dem Isoliersubstrat (2) angebracht ist, und
die getrennt ist von der ersten Schaltkreisstruktur (5), auf der das

Leistungshalbleiterelement (7) angebracht ist".



An den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 schliel3en sich Unteranspriiche 2 bis 5 an,

die mit denen des Hilfsantrags 1 identisch sind.

Uber den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 hinausgehend lehrt der Anspruch 1 nach
Hilfsantrag 3, dass das leitfahige Verbindungsmaterial diskontinuierlich ist. Das

betreffende Merkmal lautet damit:

~-wahrend der Anschluss (1) an seinem anderen Ende einen Ver-
bindungsbereich (1b) aufweist, der eine Verbindungsflache hat,
die ohne Bonden von Drahten direkt durch ein diskontinuierliches
leitfahiges Verbindungsmaterial (14, 21) mit einer zweiten Schalt-
kreisstruktur (4) verbunden ist, die auf dem Isoliersubstrat (2) an-
gebracht ist, und die getrennt ist von der ersten Schaltkreisstruk-

tur (5), auf der das Leistungshalbleiterelement (7) angebracht ist".

Die Unteransprtiche 2 und 3 des Hilfsantrags 3 entsprechen den Unteranspriichen

4 und 5 des Hilfsantrags 2.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 entspricht dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1,
wobei zusatzlich angegeben wird, dass der aul3ere Verbindungsanschluss und die
zweite Schaltkreisstruktur an einem Teil der Verbindungsflache durch ein leitfahi-
ges Verbindungsmaterial verbunden und an verbleibenden Teilen der Verbin-

dungsflache voneinander isoliert sind. Das betreffende Merkmal lautet somit:

,wahrend der Anschluss (1) an seinem anderen Ende einen Ver-
bindungsbereich (1b) aufweist, der eine Verbindungsflache hat,
die ohne Bonden von Drahten direkt mit einer zweiten Schaltkreis-
struktur (4) verbunden ist, die auf dem Isoliersubstrat (2) ange-
bracht ist, und die getrennt ist von der ersten Schaltkreisstruk-
tur (5), auf der das Leistungshalbleiterelement (7) angebracht ist,

wobei der aul3ere Verbindungsanschluf3 (1) und die zweite Schalt-



kreisstruktur (4) durch ein leitfahiges Verbindungsmaterial (21) an
einem Teil der Verbindungsflache zwischen ihnen verbunden und
an verbleibenden Teilen der Verbindungsflache voneinander iso-
liert sind,

und ...“.

Die Unteranspriche 2 und 3 dieses Antrags entsprechenden wiederum den Un-
teransprichen 4 und 5 des Hilfsantrags 1.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die frist- und formgerecht erhobene und zulassige Beschwerde fuhrt zur Aufhe-

bung des Beschlusses der Patentabteilung und zum Widerruf des Patents.

1. Die Zulassigkeit des Einspruchs ist zwar nicht angegriffen worden, jedoch ist
diese vom Patentamt und Patentgericht in jedem Verfahrensstadium von Amts
wegen zu prifen, vgl. Schulte, PatG, 8. Auflage, 8 59 Rdn. 56 und 160 bis 163.

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zuléssig. Die Einsprechende hat
gemal’ 8 59 Abs. 1 Satz 3 bis 5 PatG die fur die Beurteilung der geltend gemach-
ten Widerrufsgrinde malfgeblichen Umstande innerhalb der Einspruchsfrist im
Einzelnen so dargelegt, dass die Verfahrensbeteiligten in der Lage sind, ohne ei-
gene Ermittlungen daraus abschlielende Folgerungen fir das Vorliegen oder
Nichtvorliegen der geltend gemachten Widerrufsgriinde zu ziehen, vgl. Schulte,
PatG, 8. Auflage, § 59 Rdn. 93.

2. Das Streitpatent betrifit gemafl der geltenden Bezeichnung eine
Leistungshalbleitereinrichtung mit einem &uf3eren Verbindungsanschlul3 zum

Fuhren eines grof3en Stromes.



Leistungshalbleitereinrichtungen werden in vielen Anwendungen zum Steuern und
Umwandeln einer Hochspannung und eines grof3en Stroms eingesetzt. Daher wird
generell angestrebt, die Leistungsfahigkeit der entsprechenden Einrichtungen zu
erhdéhen und ihre Grol3e zu verringern. Dem steht allerdings entgegen, dass bei
herkdbmmlichen Leistungshalbleitereinrichtungen die Fihrung der hohen Strome
zwischen einzelnen Bestandteilen der Einrichtung, namlich zwischen den
Leistungshalbleiterelementen und den ihnen zugeordneten (Steuer-)Schaltkreisen
zahlreiche Bonddréahte erfordert, die hohen Fertigungs- und Zeitaufwand erfordern
und viel Platz bendtigen, vgl. in der Patentschrift die Abschnitte [0001] bis [0006].

Dem Patent liegt somit als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, eine
Leistungshalbleitereinrichtung bereitzustellen, der ein grol3er Strom zugefihrt
werden kann und die kompakt und einfach herzustellen ist, vgl. Abschnitt [0010]

der Patentschrift.

Diese Aufgabe wird gemafld dem erteilten Anspruch 1 durch eine Leistungshalb-
leitereinrichtung geldst, die einen &ulReren Verbindungsanschlul3 zum Herausfih-
ren von Elektroden von einem Leistungshalbleiterelement aufweist, das auf einer
ersten Schaltkreisstruktur angebracht ist, die auf einem Isoliersubstrat im Inneren
eines Gehauses ausgebildet ist. Der duf3ere Verbindungsanschlul} ist in dem Ge-
hause einsatzgeformt und liegt an seinem einen Ende an der Aul3enseite des Ge-
hauses frei, wahrend er an seinem anderen Ende einen Verbindungsbereich auf-
weist, der eine Verbindungsflache hat, die unmittelbar mit einer zweiten Schalt-
kreisstruktur verbunden ist, die auf dem Isoliersubstrat oder einem weiteren Iso-
liersubstrat angebracht ist, und die getrennt ist von der ersten Schaltkreisstruktur,
auf der das Leistungshalbleiterelement angebracht ist. Dabei ist der aul3ere Ver-
bindungsanschluf? mit dem Leistungshalbleiterelement durch einen Draht verbun-
den, der mit der der Verbindungsflache des Verbindungsbereichs des Anschlus-

ses gegenuberliegenden Flache durch Bonden verbunden ist.



Gemald Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist bei der Leistungshalbleitereinrichtung
die Verbindungsflache des Anschlusses ohne Bonden von Drahten direkt mit der
zweiten Schaltkreisstruktur verbunden. Nach Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist die
Verbindungsflache ohne Bonden von Drahten direkt durch ein leitfahiges Verbin-
dungsmaterial mit der zweiten Schaltkreisstruktur verbunden. Anspruch 1 nach
Hilfsantrag 3 lehrt auRerdem, dass das leitfahige Verbindungsmaterial diskontinu-
ierlich ist. Gemald Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 ist die Verbindungsflache des
Anschlusses ohne Bonden von Drahten direkt mit der zweiten Schaltkreisstruktur
verbunden, wobei Verbindungsflache und Schaltkreisstruktur an einem Teil der
Verbindungsflache durch ein leitfahiges Verbindungsmaterial zwischen ihnen ver-
bunden und an verbleibenden Teilen der Verbindungsflache voneinander isoliert
sind.

3. Die Einspruchsbeschwerde fiihrt zum Widerruf des Patents. Der Gegenstand
des erteilten Anspruchs 1, der mit dem Hauptantrag verteidigt wird, geht in unzu-
lassiger Weise uber den Inhalt der urspriinglichen Anmeldung hinaus (8 21 Abs. 1
Nr. 4 PatG). Die Gegenstande der Hilfsantrage verandern den Schutzbereich des
Patents gegeniber dem erteilten Patent, so dass die entsprechenden Anspriche
unzulassig sind (8 22 Abs. 1 PatG).

Bei dieser Sachlage kénnen die Fragen der Ausfihrbarkeit und der Patentfahigkeit
der Leistungshalbleitereinrichtung nach dem Streitpatent dahingestellt bleiben, vgl.
BGH GRUR 1991, 120, 121, Il.1 - ,Elastische Bandage®“.

4. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 geht in unzuldssiger Weise tber

den Inhalt der urspriinglichen Anmeldung hinaus (8 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

Ob eine unzulassige Erweiterung i.S.d. 8§21 Abs.1 Nr.4 PatG gegeben ist,
ergibt ein Vergleich des Gegenstands des erteilten Patents mit dem Inhalt der ur-
sprunglichen Unterlagen, wobei der Gegenstand des Patents die durch die Pa-

tentanspriiche unter Berlicksichtigung von Beschreibung und Zeichnung vorgege-



bene Lehre ist, und der Inhalt der Patentanmeldung durch die Gesamtheit der
Unterlagen bestimmt wird, ohne dass dabei jedoch den Patentanspriichen eine
hervorgehobene Bedeutung wie im erteilten Patent zukommt. Zum Offenbarungs-
gehalt einer Patentanmeldung gehort im Zusammenhang mit der Frage, ob eine
unzulassige Erweiterung vorliegt, nur das, was den urspringlich eingereichten
Unterlagen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist, nicht hingegen eine wei-
tergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fach-
wissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann. Zwar kann
auch dasjenige offenbart sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung
nicht ausdriicklich erwéhnt ist, aus der Sicht des Fachmanns aber fir die Ausfuh-
rung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverstandlich ist und deshalb keiner
besonderen Offenbarung bedarf, sondern mitgelesen wird. Jedoch umfasst das
Mitlesen nicht die Einbeziehung von Austauschmitteln, sondern lediglich das Er-
fassen der gesamten technischen Information, die der Fachmann durch eine
Schrift erhalt. Abwandlungen und Weiterentwicklungen dieser Information gehoren
ebenso wenig zum Offenbarten wie diejenigen Schlussfolgerungen, die der Fach-
mann kraft seines Fachwissens aus der erhaltenen technischen Information zie-
hen mag, vgl. BGH GRUR 2009, 382 - 388, insbes. Abs. [26] - ,Olanzapin®, sowie
BGH GRUR 2010, 509-513 - ,Hubgliedertor I und BGH GRUR 2010, 910 - 916

- ,Falschungssicheres Dokument*.

Im vorliegenden Fall offenbart die urspringliche Anmeldung dem Fachmann, ei-
nem in der Halbleiterindustrie tatigen und mit der Aufbau- und Verbindungstechnik
von Leistungsbauelementen betrauten berufserfahrenen Diplom-Physiker, an kei-
ner Stelle, dass an die an einem Ende des Verbindungsanschlusses ausgebildete
Verbindungsflache unmittelbar mit der im Anspruch als zweiter Schaltkreisstruktur
bezeichneten Schaltkreisstruktur verbunden ist. Zudem ist der Anmeldung auch an
keiner Stelle zu entnehmen, dass die als zweite Schaltkreisstruktur bezeichnete
Schaltkreisstruktur auf einem anderen als dem ersten Isoliersubstrat angeordnet

sein soll.



4.1 Hinsichtlich der Verbindung zwischen dem Verbindungsanschluf3 und der
Schaltkreisstruktur ist in den urspriinglichen Unterlagen auf S. 5, Zeilen 20 bis 31
i. V. m. Fig. 2 folgendes offenbart: ,Bei der ersten Ausfuihrungsform sind ein erster
und ein zweiter aullerer Verbindungsanschlu3 1 und 13 in dem Gehéause 9 ein-
satzgeformt und liegen an ihren einen Enden an der Gehéuseaul3enseite frei, wo-
gegen sie an ihren anderen Ende mit einer Schaltkreisstruktur verbunden sind, die
von der zweiten Schaltkreisstruktur 5, auf der das Leistungshalbleiterelement 7
angebracht ist, verschieden ist. Dabei ist der erste aul3ere Verbindungsanschluf? 1
durch ein leitfahiges Verbindungsmaterial 14 mit der ersten Schaltkreisstruktur 4
verbunden, und der zweite dulRere Verbindungsanschlufd 13 ist durch ein leitfahi-

ges Verbindungsmaterial 16 mit der dritten Schaltkreisstruktur 6 verbunden.”

Diese Ausbildung der Verbindung zwischen dem &uf3eren Verbindungsanschluss
und der entsprechenden Schaltkreisstruktur durch ein leitfahiges Verbindungs-
material wird in der Anmeldung als direkte Verbindung bezeichnet. Sie ist mal3-
geblich dafur, dass auf das Bonden vieler Dréhte verzichtet und dennoch ein ho-
her Strom bewaltigt werden kann und dass gleichzeitig eine einfache Herstellung
der Struktur mdglich ist (,Wie oben beschrieben, ist es durch direkte Verbindung
des ersten und des zweiten auf3eren Verbindungsanschlusses 1 und 13 [...] mit
der ersten und der dritten Schaltkreisstruktur 4 und 6, die auf dem ersten und dem
zweiten Isoliersubstrat in dem Gehé&use 9 ausgebildet sind, méglich, auf einfache
Weise eine Struktur herzustellen, der ohne Bonden vieler Drahte ein grof3er Strom
zugefuhrt werden kann. Da keine Drahte durch Bonden mit der ersten und dritten
Schaltkreisstruktur 4 und 6 zu verbinden sind, ist es in diesem Fall auRerdem
moglich, die planaren Dimensionen der ersten und dritten Schaltkreisstruktur 4
und 6 auf kleine Werte einzustellen. Deshalb ist es mdglich, eine kompakte
Leistungshalbleitereinrichtung 10 mit einer grof3en Strombelastbarkeit bereitzu-
stellen.*/ S. 7, Zeilen 19 bis 32).

Bei den anhand der Figuren 4 und 5 erlauterten weiteren Ausfuhrungsformen die-

ser Verbindung wird das leitfahige Verbindungsmaterial zwischen dem Verbin-



dungsanschluss und der Schaltkreisstruktur gezielt genutzt, um neben den ge-
nannten noch weitere Vorteile zu erreichen, indem durch eine diskontinuierliche
Ausbildung des leitfahigen Verbindungsmaterials thermischen Spannungen zwi-
schen dem Verbindungsanschlul3 und der Schaltkreisstruktur entgegengewirkt
wird (,Bei der zweiten Ausfihrungsform ist der erste aul3ere Verbindungsan-
schluf3 1 mit einer ersten Schaltkreisstruktur 4 durch ein diskontinuierliches leitfa-
higes Verbindungsmaterial 21 an dem Verbindungsbereich 1b des Anschlusses 1
verbunden. Dadurch wird die Verbindung des &ufReren Verbindungsanschlusses 1
mit der Schaltkreisstruktur 4 diskontinuierlich, und es ist mdglich, die durch die
Differenz der Wéarmeausdehnung zwischen der Schaltkreisstruktur 4 und dem
ersten aulReren Verbindungsanschlul® 1 verursachte Beanspruchung zu mafigen.
Es ist also mdglich, die Zuverlassigkeit der Einrichtung zu verbessern.“/S. 8,
Zeilen 15 bis 25) oder indem durch ein leitfAhiges Material mit isolierenden
Zwischenstrukturen eine Nutzung flr nicht naher erlauterte Messzwecke ermdg-
licht wird (,Bei der dritten Ausfihrungsform sind der erste aul3ere Verbindungsan-
schluf3 1 und die erste Schaltkreisstruktur 4 durch ein Isoliermaterial 31 an einem
Teil der Verbindungsflache zwischen ihnen verbunden und durch ein leitfahiges
Material 21 an verbleibenden Teilen der Verbindungsflache verbunden. Durch Be-
grenzung des elektrischen Verbindungsbereichs zwischen der elektrischen
Schaltkreisstruktur 4 und dem &uf3eren Verbindungsanschlul3 1 ist es also még-
lich, eine Spannung an der Schaltkreisstruktur 4 unabhangig von dem durch den
aulReren Verbindungsanschluf? 1 flieRenden Strom auf einfache Weise zu detek-
tieren."/ S 9, Zeilen 1 bis 11).

Das leitfahige Verbindungsmaterial zwischen dem Verbindungsanschluss und der
einen der beiden Schaltkreisstrukturen bildet somit ein wesentliches Element aller
Ausfuhrungsbeispiele der in den urspriunglichen Unterlagen beschriebenen direk-
ten Verbindung zwischen dem Verbindungsanschluss und der Schaltkreisstruktur.
Insofern lehren diese Unterlagen dem Fachmann aber gerade das Gegenteil einer

unmittelbaren Verbindung zwischen der Verbindungsflache und der Schaltkreis-



struktur, denn bei einer unmittelbaren Verbindung ist das Einfigen einer Zwi-

schen- bzw. Verbindungsschicht ausgeschlossen.

Damit ist in den urspringlichen Unterlagen nicht offenbart, dass ,der Anschluss (1,
13) an seinem anderen Ende einen Verbindungsbereich (1b, 13b) aufweist, der
eine Verbindungsflache hat, die unmittelbar mit einer zweiten Schaltkreisstruktur

(4, 6) verbunden ist*, wie es der Anspruch 1 lehrt.

Wie sich aus den vorangehenden Darlegungen ergibt, kbnnen die Begriffe ,un-
mittelbar” und ,direkt* angesichts der in den urspriinglichen Unterlagen gegebenen
Lehre vorliegend auch nicht als Synonyme verwendet werden. Denn in der An-
meldung steht die Angabe ,direkt” lediglich fur eine Verbindung, die ohne das
Bonden vieler Drahte auskommt, indem der Verbindungsanschluss und die ent-
sprechende Schaltkreisstruktur flachenhaft durch ein leitfahiges Verbindungsmate-

rial und damit nur mittelbar miteinander verbunden werden.

4.2 Auch das Merkmal des erteilten Anspruchs 1, wonach ,der Anschluss (1, 13)
an seinem anderen Ende einen Verbindungsbereich (1b, 13b) aufweist, der eine
Verbindungsflache hat, die unmittelbar mit einer zweiten Schaltkreisstruktur (4, 6)
verbunden ist, die auf dem Isoliersubstrat (2) oder einem weiteren Isoliersub-
strat (3) angebracht ist, und die getrennt ist von der ersten Schaltkreisstruktur (5),
auf der das Leistungshalbleiterelement (7) angebracht ist, wobei der aulR3ere Ver-
bindungsanschluf3 (1, 13) mit dem Leistungshalbleiterelement (7) durch einen
Draht (11, 12) verbunden ist, der mit der der Verbindungsflache des Verbindungs-
bereichs des Anschlusses (1, 13) gegenuberliegenden Flache durch Bonden ver-

bunden ist", ist in dieser Breite in den urspriinglichen Unterlagen nicht offenbart.

Die ursprunglichen Unterlagen offenbaren namlich lediglich eine Anordnung, bei
der die Schaltkreisstruktur ,4“ zusammen mit der Schaltkreisstruktur ,5%, die die
Leistungshalbleiterbauelemente , 7 aufweist, auf dem ersten Isoliersubstrat ,2"

angeordnet ist, wahrend die Schaltkreisstruktur ,6“ auf dem zweiten Isoliersubstrat



»3" angebracht ist, vgl. S. 5, Zeilen 11 bis 16. Dass die zweite Schaltkreisstruktur
»4" auch auf einem anderen als dem Isoliersubstrat ,2“, ndmlich dem weiteren Iso-
liersubstrat ,3“ angebracht sein kann, und dass die Schaltkreisstruktur ,6* auf dem
ersten Isoliersubstrat ,,2“ angebracht sein kann, wie es das oben genannte Merk-

mal angibt, ist dagegen nicht urspringlich offenbart.

AulR3erdem offenbaren die urspriinglichen Unterlagen auf S. 6, Zeilen 1 bis 28 le-
diglich, dass allein der aufRere Verbindungsanschluf3 ,1* mit der im Anspruch ge-
nannten Flache Uber Drahte ,11" an das Leistungshalbleiterbauelement ,7* ange-
schlossen ist, wahrend die entsprechende Flache des anderen Verbindungsan-
schlusses ,13" nur mit der Schaltkreisstruktur ,5“ Gber Drahte ,12“ verbunden ist,
nicht jedoch mit dem Leistungsbauelement, wie es der Anspruch in diesem Merk-

mal lehrt.

Insofern umfasst das genannte Merkmal Anordnungen, die urspringlich nicht
offenbart sind, so dass auch dieses Merkmal eine unzulédssige Erweiterung ent-
halt.

5. Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist unzulassig, denn er verandert den
Schutzbereich des Patents gegenuber dem des erteilten Patents. Der Patentinha-
ber darf jedoch im Einspruchsverfahren den Schutzbereich des Patents weder
erweitern noch an die Stelle des urspringlich geschiitzten Gegenstandes einen
anderen setzen, vgl. BGH GRUR 1990, 432, 1. Leitsatz - ,Spleil3kammer®.

Im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 hat die Patentinhaberin das Merkmal des erteil-
ten Anspruchs 1, dass die Verbindungsflache des auf3eren Anschlusses unmittel-
bar mit der zweiten Schaltkreisstruktur verbunden ist, gestrichen und durch die
Angabe ersetzt, dass die Verbindungsflache ohne Bonden von Drahten direkt mit

der zweiten Schaltkreisstruktur verbunden ist.



Dies ist zwar in den urspringlichen Offenbarung auf S. 7, Zeilen 19 bis 32 und in
der Patentschrift im Abschnitt [0030] angegeben, jedoch wird durch die Streichung
der Angabe im erteilten Anspruch und den Ersatz durch die veranderte Formulie-
rung der Schutzbereich des erteilten Patents verandert. Werden vom erteilten An-
spruch 1 nur solche Leistungshalbleitereinrichtungen unter Schutz gestellt, bei
denen die Verbindungsflache des Verbindungsanschlusses unmittelbar, d. h. ohne
Vermittlung eines wie auch immer gearteten Zwischenelements mit einer zweiten
Schaltkreisstruktur verbunden ist, so erstreckt sich der Schutzumfang des gelten-
den Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 nun auf Leistungshalbleitereinrichtungen, bei
denen die Verbindungsflache ohne Bonden von Drahten direkt mit der zweiten
Schaltkreisstruktur verbunden ist, wobei die Angabe ohne Bonden von Dréhten
direkt den Erlauterungen hierzu im Streitpatent zufolge fir solche Verbindungen
steht, die eine leitfahige Verbindungsschicht aufweisen, vgl. hierzu vor allem den
Abschnitt [0025], auf den der oben genannte Abschnitt [0030] des Streitpatents
sich inhaltlich bezieht, wie seine einleitende Formulierung ,Wie oben beschrie-

ben, ...“ angibt.

Dementsprechend wird in dem auf den Anspruch 1 riickbezogenen Unteran-
spruch 3 des Anspruchssatzes nach Hilfsantrag 1 Schutz fir solche Leistungs-
halbleitereinrichtungen beansprucht, bei denen der duf3ere Verbindungsanschluss
durch ein leitfahiges Material an einem Teil der Verbindungsflache, also mittelbar
mit der Schaltkreisstruktur verbunden ist. Anordnungen mit einer derartigen mittel-
baren Verbindung zwischen dem &uf3eren Verbindungsanschluss und der Schalt-
kreisstruktur waren vom Schutzumfang des erteilten Patents aber gerade ausge-

schlossen.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 verandert den Schutzbereich des erteilten Pa-

tents somit in unzulassiger Weise.

6. Gleiches gilt auch fur die Anspriiche 1 nach den Hilfsantrédgen 2 bis 4.



Denn in diesen ist das leitfahige Verbindungsmaterial in den Merkmalen

- ~-wahrend der Anschluss (1) an seinem anderen Ende einen Verbindungsbe-
reich (1b) aufweist, der eine Verbindungsflache hat, die ohne Bonden von
Drahten direkt durch ein leitfahiges Verbindungsmaterial (14, 21) mit einer
zweiten Schaltkreisstruktur (4) verbunden ist, ..." (Anspruch 1 nach Hilfsan-

trag 2),

- .,wahrend der Anschluss (1) an seinem anderen Ende einen Verbindungsbe-
reich (1b) aufweist, der eine Verbindungsflache hat, die ohne Bonden von
Drahten direkt durch ein diskontinuierliches leitfahiges Verbindungsma-
terial (14, 21) mit einer zweiten Schaltkreisstruktur (4) verbunden ist, ..." (An-

spruch 1 nach Hilfsantrag 3)

und

- .,wahrend der Anschluss (1) an seinem anderen Ende einen Verbindungsbe-
reich (1b) aufweist, der eine Verbindungsflache hat, die ohne Bonden von
Drahten direkt mit einer zweiten Schaltkreisstruktur (4) verbunden ist, die auf
dem Isoliersubstrat (2) angebracht ist, und die getrennt ist von der ersten
Schaltkreisstruktur (5), auf der das Leistungshalbleiterelement (7) angebracht
ist, wobei der auflere Verbindungsanschluf? (1) und die zweite Schaltkreis-
struktur (4) durch ein leitfahiges Verbindungsmaterial (21) an einem Teil der
Verbindungsflache zwischen ihnen verbunden und an verbleibenden Teilen
der Verbindungsflache voneinander isoliert sind“ (Anspruch 1 nach Hilfsan-

trag 4)

jeweils explizit erwahnt und damit der mittelbare Charakter der Verbindung bereits

im jeweiligen Anspruch 1 angegeben.

Insofern sind auch die Ansprtiche 1 nach den Hilfsantréagen 2 bis 4 nicht zulassig.



7. Mit den Anspriichen 1 fallen wegen der Antragsbindung auch die auf diese
jeweils rickbezogenen Unteranspriiche, vgl. BGH GRUR 2007, 862, 863, Tz. 18
- JInformationsubermittlungsverfahren 11

8. Bei dieser Sachlage war der Beschwerde der Einsprechenden stattzugeben
und das Patent zu widerrufen.

Dr. StroRner Brandt Metternich Dr. Zebisch
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