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betreffend die Patentanmeldung 10 2007 017 641.6-33
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zenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Stré3ner, des Richters Dipl.-Phys. Brandt, der
Richterin Dr. Hoppe und des Richters Dipl.-Phys. Dr. Zebisch
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beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde
l.

Die vorliegende Anmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2007 017 641.6-33 und der
Bezeichnung ,Aushartung von Schichten am Halbleitermodul mittels elektromag-
netischer Felder” wurde am 13. April 2007 beim Deutschen Patent- und Marken-
amt eingereicht. Gleichzeitig mit der Anmeldung wurde Prifungsantrag gestellt.
Mit der Eingabe vom 10. Mai 2007 wurden Reinzeichnungen eingereicht, die mit
den Ubrigen Unterlagen mit der DE 10 2007 017 641 A1 am 16. Oktober 2008 of-

fengelegt wurden.

Die Prufungsstelle fur Klasse HO1L hat im Prufungsverfahren auf den Stand der

Technik gemaf den folgenden Druckschriften verwiesen:

D1 JP 2004-288 946 A;

Dla  englischsprachige Maschinentbersetzung zu D1
D2 US 2006/0 278 853 A1,

D3 US 2004/0 232 536 A1,

D4 US 5 039 559;

D5 US 5567 746 A,

D6 US 4 778 635.

Sie hat in zwei Bescheiden und einer Anhérung am 6. Juni 2011 ausgefihrt, dass
der Gegenstand des jeweils geltenden Anspruchs 1 gegeniiber dem ermittelten
Stand der Technik nicht neu sei (8 3 PatG). Auch die Gegenstande und Verfahren



der ubrigen Anspriche seien nicht patentfahig, weshalb die Anmelderin mit einer

Zuruckweisung der Anmeldung rechnen musse.

Die Anmelderin hat den Ausfihrungen der Prifungsstelle in zwei Eingaben vom
21. Juli 2008 und 2. Mai 2011 in allen Punkten widersprochen und mit diesen je-
weils einen Satz neuer Patentanspruche eingereicht. In der Anhérung wurden drei
unabhangige als patentfahig erachtete Anspriche erarbeitet und die Anmelderin

aufgefordert eine Reinschrift dieser Anspriiche einzureichen.

In der Folge hat die Anmelderin aber keine Reinschriften eingereicht, sondern eine
Entscheidung nach Aktenlage auf Basis der mit Schreiben vom 2. Mai 2011 einge-

reichten Unterlagen beantragt.

Daraufhin hat die Prufungsstelle fur Klasse HO1L die Anmeldung mit Beschluss
vom 15. November 2011, welcher auf den 14. November 2011 datiert ist, zurtick-

gewiesen.

In der elektronischen Akte des DPMA findet sich eine PDF-Datei mit der Bezeich-

nung ,Zurlickweisungsbeschluss - Signiert* und eine Signaturdatei ,SIG-1°.

Gegen diesen am 17. November 2011 zugestellten Beschluss hat die Anmelderin
mit Schriftsatz vom 12. Dezember 2011, am selben Tag beim Deutschen Patent-
und Markenamt eingegangen, Beschwerde eingelegt und diese im selben Schrift-

satz begriindet.

Mit der Ladung zur mindlichen Verhandlung hat der Senat die Anmelderin ergan-

zend auf den Stand der Technik gemal den Druckschriften

D7 DE 100 37 883 Al,
D8 DE 102 61 406 Al und
D9 US 6 756 689 B2



hingewiesen.

Mit Schriftsatz vom 17. November 2014 hat die Anmelderin nochmals einen Satz
neuer Patentanspriche zunachst als Hilfsantrag eingereicht und dargelegt, dass
die Gegenstande der Anspriiche dieses Antrags ihrer Ansicht nach patentféahig

seien.

In der mindlichen Verhandlung am 18. November 2014 hat der Senat der Anmel-

derin noch die weitere Druckschrift

D10 DE4406418C1

Uberreicht und ausgefuhrt, dass diese die Patentfahigkeit zumindest eines Teils
der beanspruchten Gegenstéande und Verfahren in Frage stellen drfte. Der Ver-
treter der Anmelderin hat dem widersprochen und einen weiteren Satz Patentan-

spriche eingereicht. In der Folge hat er beantragt:

1. Den angefochtenen Beschluss der Prifungsstelle flr
Klasse HO1L des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
14. November 2011 aufzuheben.

2a) Hauptantrag
Ein Patent zu erteilen mit der Bezeichnung ,Aushartung von
Schichten am Halbleitermodul mittels elektromagnetischer
Felder, dem Anmeldetag 13. April 2007, auf der Grundlage

folgender Unterlagen:

- Patentansprtiche 1 bis 21 gemaf Schriftsatz vom
17. November 2014, eingegangen per Fax am gleichen

Tag (dort bezeichnet als ,Hilfsantrag®),



- ursprungliche Beschreibungsseiten 1, 3 bis 29,
eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt

am Anmeldetag,

- Beschreibungsseiten 2 und 2a gemaf3 Schriftsatz vom
2. Mai 2011, eingegangen beim Deutschen Patent- und

Markenamt per Fax am 3. Mai 2011, sowie

- 5 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 Abis 1D, 2,3,4 A
bis 4 B, 5 bis 8 vom 10. Mai 2007, eingegangen beim

Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tag.

2b) Hilfsantrag
Hilfsweise vorgenanntes Patent zu erteilen auf der Grund-

lage folgender Unterlagen:

- Patentanspruche 1 bis 16, eingereicht am 18. Novem-
ber 2014,

- vorgenannten Beschreibungsseiten und Figuren.

Der nunmehr geltende Anspruch 1 nach Hauptantrag lautet (Gliederung bei un-

verandertem Wortlaut eingefligt):

»L. Halbleiterprodukt, beinhaltend:

M1 ein Substrat (110, 710);

M2 einen auf das Substrat aufgebrachten Halbleiterchip (210;
310, 510, 610); und

M3 eine an den Halbleiterchip angrenzende elektrisch isolie-
rende Schicht (120),



M4  wobei beschichtete Partikel in der Schicht (120) enthalten
sind, und
M5 wobei die beschichteten Partikel (130, 430, 530) einen ferro-

M6
M7

Der in der mindlichen Verhandlung am 18. November 2014 eingereichte An-
spruch 1 nach Hilfsantrag lautet (Gliederung bei unverandertem Wortlaut einge-

fugt):

magnetischen, ferrimagnetischen oder paramagnetischen
Kern (132)

und eine elektrisch isolierende Beschichtung (134) haben,
wobei die elektrisch isolierende Beschichtung (134) ein

keramisches Material oder ein Polymermaterial ist.”

»1. Halbleiterprodukt, beinhaltend:

N1
N2

N3

N4

N5

N6

und
N7

Hinsichtlich der weiteren selbstandigen Anspriiche 2, 13 und 14 des Hauptantrags

und 8 des Hilfsantrags, sowie der den selbstéandigen Anspriichen der beiden An-

ein Substrat (110, 710);

einen auf das Substrat aufgebrachten Halbleiterchip (210;
310); und

eine an den Halbleiterchip angrenzende elektrisch isolie-
rende Schicht (120), welche eine Umbhillungsschicht oder
Verkapselungsschicht ist,

wobei beschichtete Partikel in der elektrisch isolierenden
Schicht (120) enthalten sind, und

wobei die beschichteten Partikel (130) einen ferromagneti-
schen, ferrimagnetischen oder paramagnetischen Kern (132)

und eine elektrisch isolierende Beschichtung (134) haben,

die elektrisch isolierende Beschichtung (134) ein kerami-

sches Material oder ein Polymermaterial ist.”



trdge untergeordneten Anspriche 3 bis 12 und 15 bis 21 bzw. 2 bis 7 und 9 bis 16
wird ebenso wie hinsichtlich der weiteren Einzelheiten auf den Akteninhalt verwie-

sen.

Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde der Anmelderin ist zulassig, er-
weist sich aber nach dem Ergebnis der mindlichen Verhandlung vom
18. November 2014 als nicht begriindet, weil die Lehren der Anspriche 1 des
Hauptantrags und des Hilfsantrags gegeniber einer Zusammenschau der Lehren
der Druckschriften D3 und D8 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit des Fach-

manns beruhen (8 4 PatG) und damit nicht patentféahig sind.

1. Die in der elektronischen Akte des DPMA als ,Zurickweisungsbeschluss -
Signiert* bezeichnete PDF-Datei enthalt, ebenso wie die Dokumentanzeige in der
Signaturdatei, mehrere Beschlusstexte, so dass eine prazise Bestimmung der Ur-
schrift ebenso wie die Zuordnung der Signatur problematisch ist. Da der Tenor
und die Griinde der mehrfach vorhandenen Beschlusstexte jedoch Ubereinstim-
men, ist der Inhalt der Entscheidung, die mit einer qualifizierten Signatur versehen
werden sollte, zumindest bestimmbar (Vgl. BPatG BIPMZ 2014, 355, 356 - Anord-
nung zur Erfassung von Berihrungen auf einer Tragerplatte), weshalb der Senat
keine Veranlassung sieht, das Verfahren nach § 79 Abs. 3 PatG an das Deutsche

Patent- und Markenamt zurtickzuverweisen.

2. Die Erfindung bezieht sich auf Halbleiterprodukte bzw. Halbleitermodule.
Insbesondere bezieht sie sich auf die Aufbau- und Verbindungstechnik von Halb-
leiterprodukten bzw. Halbleitermodulen und die hierbei zum Einsatz kommenden
Schichten aus z. B. Polymeren. Die Erfindung bezieht sich ebenfalls auf das Her-
stellen von Halbleiterprodukten bzw. Halbleitermodulen und die dabei z. B. als

Chipkleber, Verkapselungsmaterialien, Globetop, oder &hnliches verwendeten



Schichten. Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf ein Halbleiterprodukt und
ein Verfahren zum Herstellen eines Halbleiterprodukts.

Bei der Herstellung oder der Montage von Halbleiterprodukten werden Polymer-
massen in einem Temperschritt ausgehartet. Durch das Aufheizen des Halbleiter-
moduls werden Lésungsmittel aus den Polymermassen verfllichtigt oder Molekile
chemisch vernetzt, um die Polymermaterialien auszuharten. Die Bestimmung ei-
ner ausreichenden Durchhartung, die Zeitoptimierung der Fertigungsprozesse, die
thermische Belastung von unterschiedlichen Modulbereichen des Halbleitermoduls
und die damit verbundene Degradation, z. B. Schichtdelamination, sind nur einige

der hierbei zu beriicksichtigenden Punkte.

Vor allem die Einwirkungen der Temperatur beim Aufheizen des gesamten Moduls
in einem Temperschritt und die hiermit in Verbindung stehenden Aushartezeiten
sind fur die Produktion von Halbleitermodulen beschrankende Faktoren (Vgl. S. 1,
1. Abs. bis S. 2, 2. Abs. der geltenden Beschreibung).

Im Stand der Technik ist ein Klebemittel zum Befestigen von Chips bekannt, bei
dem im Klebemittel magnetische Partikel dispergiert sind, welche mittels eines
magnetischen Wechselfeldes angeregt und erwarmt werden, um so das Klebe-
mittel zum Ausharten zu erwédrmen. Auch ist eine magnetische Abschirmung fur
MRAMs bekannt, die ein Vergussmaterial mit darin fein verteilten magnetischen
Partikeln, welche den MRAM gegenuber &ufleren Magnetfeldern abschirmen sol-

len, umfasst.

Daneben ist auch die Umhillung von magnetischen Partikeln mit thermoplasti-
schem Material bekannt. Werden diese Partikel in eine Form gegeben, so schmilzt
das thermoplastische Material und es entsteht ein Formkoérper mit darin verteilten

magnetischen Partikeln, der als Permanentmagnet dient.



AulRerdem ist auch ein Verfahren zur Herstellung eines elektrisch anisotrop leiten-
den Materials unter Verwendung ferromagnetischer Partikel bekannt. Dazu wer-
den ferromagnetische Partikel in einer Polymermasse verteilt und diese dann ei-
nem statischen aber rdumlich variierenden Magnetfeld ausgesetzt. Unter Einfluss
des Magnetfeldes sammeln sich die ferromagnetischen Partikel in vorgegebenen
Bereichen und bilden so leitende Pfade durch die Polymermasse, die nachfolgend
ausgehartet wird (Vgl. S. 2, 2. bis 5. Abs. der geltenden Beschreibung).

Hiervon ausgehend liegt der Anmeldung als technisches Problem die Aufgabe
zugrunde, fur die fur Halbleitermodule verwendeten Polymermassen und die Ver-
fahren zum Herstellen von Halbleitermodulen eine Verbesserung gegeniber dem

Stand der Technik anzustreben (Vgl. S. 2a, 1. Abs. der geltenden Beschreibung).

Diese Aufgabe wird durch die Gegenstande und Verfahren der selbstdndigen An-

spruche des Hauptantrags und des Hilfsantrags gelost.

Wesentlich fir das im Anspruch 1 des Hauptantrags beanspruchte Halbleiterpro-
dukt ist somit, dass dieses ein Substrat aufweist auf das ein Halbleiterchip aufge-
bracht ist. An diesen Halbleiterchip grenzt eine elektrisch isolierende Schicht an, in
der beschichtete Partikel enthalten sind. Diese beschichteten Partikel weisen ei-
nen ferromagnetischen, ferrimagnetischen oder paramagnetischen Kern auf. Die
Beschichtung der Partikel ist elektrisch isolierend und kann entweder ein kerami-

sches Material oder ein Polymermaterial sein.

Anspruch 1 des Hilfsantrags spezifiziert die Art der an den Halbleiterchip angren-
zenden Schicht dahingehend néaher, dass diese auf eine Umhullungsschicht oder

Verkapselungsschicht eingeschrankt ist.

3. Als zustandiger Fachmann zur Beurteilung der Erfindung ist hier ein
berufserfahrener, in der Halbleiterindustrie tatiger Physiker mit guten chemischen

Kenntnissen oder ein in der Halbleiterindustrie tatiger in physikalischer Chemie



-10 -

ausgebildeter Chemiker mit Hochschulabschluss zu definieren, der Uber Erfahrun-
gen beziglich des Einsatzes von Klebstoffen sowie von Kunststoffen fur die Ver-

kapselung bei Halbleiterbauelementen verfugt.

4. Sowohl der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags als auch der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags beruhen gegentber dem im Ver-
fahren befindlichen Stand der Technik auf keiner erfinderischen Tatigkeit des
Fachmanns (8§ 4 PatG).

Bei dieser Sachlage kann die Erorterung der Zulassigkeit der Anspriche des
Hauptantrags und des Hilfsantrags dahingestellt bleiben (vgl. GRUR 1991, 120,
121, 1.1 — ,Elastische Bandage®).

4.1. Die Druckschrift D3 offenbart in Ubereinstimmung mit dem Wortlaut des
Anspruchs 1 des Hauptantrags ein Halbleiterprodukt (Vgl. die Bezeichnung: ,Se-

miconductor device comprising magnetic element®), beinhaltend:

M1 ein Substrat (die pad 17; siehe Fig. 1 und Abs. [0026]: ,As shown in FIG. 1,
a die pad 17 is arranged inside an inner lead portion of a lead frame 15. A semi-
conductor chip 11 is mounted on the die pad 17 by die bonding.”);

M2  einen auf das Substrat aufgebrachten Halbleiterchip (semiconductor chip
11; vgl. die zitierte Stelle aus Abs. [0026]); und

M3  eine an den Halbleiterchip angrenzende elektrisch isolierende Schicht (plas-
tic package 13; vgl. Abs. [0026]: ,The semiconductor chip 11, the die pad 17, the
bonding wires 16, and the inner lead portion of the lead frame 15 are each sealed
by a plastic package 13.”),

M4 wobei Partikel (magnetic substance particles 14) in der Schicht (13) enthal-

ten sind (Vgl. Abs. [0027]: ,The package 13 is molded using, for example, a bi-
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phenyl-based epoxy resin or a silicone resin. Magnetic substance particles 14 are

interspersed in the package 13.%), und

M5  wobei die Partikel (14) einen ferromagnetischen, ferrimagnetischen oder
paramagnetischen Kern haben (Vgl. Abs. [0027]: ,,A material for the magnetic sub-
stance particles 14 contain, for example, a ferrite (MFe,04, where M=one of Mn,
Fe, Co, Ni, Cu, Mg, and ZnLigsFeos)”. Die Partikel werden als ganzes mit dem

Kern gleichgesetzt.).

Damit unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von dem aus Druck-
schrift D3 dadurch, dass die Partikel

M6  eine elektrisch isolierende Beschichtung haben,

M7  wobei die elektrisch isolierende Beschichtung (134) ein keramisches Mate-

rial oder ein Polymermaterial ist.

Dieser Unterschied beruht aber auf keiner erfinderischen Tatigkeit. So beschreibt
Druckschrift D3 weiter, dass kleine Partikel im Hinblick auf den Abstand und die
GroRRe der Bondpads zur Vermeidung von Defekten, wie dem Abreil3en von Bond-
drahten beim Vergiel3en, gunstiger sind, und schlagt einen Teilchendurchmesser
von weniger als 20 um vor (Vgl. Abs. [0032]: ,Here, the spacing between bonding
pads on a normal semiconductor chip is, for example, about 100 um. Further, their
diameter is, for example, 20 to 30 um. Thus, if the magnetic substance particles 14
are excessively large, defects may occur; a resin may be inappropriately injected
when the package 13 is formed or the bonding wires 16 may be cut. However,
these defects can be avoided by setting the diameter of each magnetic substance

particle 14 at about 20 um or less.”).

Aufgabe der magnetischen Partikel in Druckschrift D3 ist es, eine Abschirmung

des in der Verkapselung enthaltenen elektronischen Bauelements gegenuber
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Magnetfeldern zu erzielen (Vgl. Abs. [0030]: ,As described above, the magnetic
substance particles 14 are interspersed in the package 13. Thus, external leakage
magnetic fields and the like are absorbed by the magnetic substance particles
14.”). Hierbei ergibt sich, dass bei kleineren Partikeln auch ein geringerer Volu-
menanteil an Partikeln in der Vergussmasse ausreicht, um eine zuverlassige, lu-
ckenlose Abschirmung zu erreichen (Vgl. Abs. [0033]: ,Furthermore, if the typical
package 13 has a film thickness of, for example, about 1 mm and the magnetic
substance particle 14 has a diameter of, for example, about 10 pm, the minimum
concentration required to populate one magnetic substance particle 14 in the di-
rection of the film thickness can be expressed in terms of volume percentage as
follows: {(4/3)xmx(10/2)?}/{rrx(10/2)*x1000}=0.67[%]. A precondition for this equa-
tion is that the magnetic substance particle 14 has a higher specific gravity than
the resin constituting the package 13. Thus, when the package 13 contains 1 wt %
or more of interspersed magnetic substance particles 14, it is possible to prevent
the creation of areas having an insufficient magnetic shield effect on external leak-
age magnetic fields or the like.” Die angegebene Formel enthdlt fir den Fachmann
erkennbar einen Fehler. So ist das Kugelvolumen 4/37r*, weshalb der erste Expo-
nent 3 und nicht 2 sein muss. Nur so ergibt sich der Wert von 0,67%. Die nahe-
rungsweise Formel zur Bestimmung des Volumenanteils ist demnach
{(4/13)xmrxr®}/{ mxr’xd}, wobei r der Radius der Partikel und d die Dicke der Schicht
ist.).

Ausgehend von dieser Lehre wird der Fachmann somit zum Erreichen einer zu-
verlassigen Abschirmung auch magnetische Partikel, welche kleiner als 1 pum sind,
sogenannte Nanopartikel, in Betracht ziehen. Solche sind in Druckschrift D8 of-
fenbart (Vgl. Abs. [0016]: ,Die erfindungsgemald eingesetzten nanoskaligen Teil-
chen und die sie enthaltenden Zubereitungen weisen in einer bevorzugten Ausfih-
rungsform ferromagnetische, ferrimagnetische oder piezoelektrische Eigenschaf-
ten auf.”). Bei diesen Partikeln besteht gemal der Druckschrift D8 das weitere
Problem, dass diese zu einer Agglomeration neigen. Um diese zu vermeiden, wird

als Losung eine Oberflachenmodifikation oder Oberflachenbeschichtung der Teil-
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chen angegeben (Vgl. Abs. [0003]: ,Um in nanoskaligen Suspensionen eine Ag-
glomeration oder Zusammenwachsen der Teilchen im Wesentlichen zu verhindern
und/oder um eine gute Dispergierbarkeit der teilchenférmigen Phase in der koha-
renten Phase der Zubereitungen zu gewéhrleisten, sind die eingesetzten Teilchen
in der Regel oberflachenmodifiziert bzw. oberflachenbeschichtet.”). Auch in Druck-
schrift D3 muss eine Agglomeration vermieden werden, denn eine solche wére
gleichbedeutend mit einer groReren PartikelgroRe, was wiederum zu einer un-
gleichmafigeren Abschirmung fuhren wirde und letztendlich in einem hoéheren
Partikelanteil in der Vergussmasse resultieren wirde. Damit wird der Fachmann
auch in der Vergussmasse in Druckschrift D3 oberflachenbeschichtete Teilchen

einsetzen, um eine Agglomeration zu vermeiden.

Druckschrift D8 gibt verschiedene Oberflachenbeschichtungen aus dem Stand der
Technik an. Dazu gehoéren unter anderem auch Biopolymere (Vgl. Abs. [0007]:
,Die DE-A-19726282 beschreibt nanoskalige Teilchen mit einem von mindestens
zwei Schalen umgebenen Eisenoxid-haltigen Kern. Dabei kann es sich bei der
innersten Schale beispielsweise um Aminosilane handeln. Die auf3eren Schalen
werden beispielsweise durch natirlich vorkommende Substanzen, wie Biopoly-
mere, gebildet.”). Sie selbst beschéftigt sich mit Silanen, unter denen sich aber
ebenfalls Polymere befinden. So gibt Anspruch 8 an, dass bei einem Silan der
Form SiR%LR%. die Reste R' auch derart ausgefiihrt sein kénnen, dass sie an
zwei verschiedene Silane dieser Formel gebunden sind und diese damit verbri-
cken (Vgl. Anspruch 8: ,Verfahren nach Anspruch 7, wobei das Beschichtungs-
mittel wenigstens ein Silan der allgemeinen Formel (I) SiR* ;R? 4.« () umfasst, wo-
rin

die Reste R* unabhéangig voneinander fiir hydrolytisch nicht abspaltbare Gruppen
stehen, wobei zwei Reste R?, die an zwei verschiedene Silane der Formel (I) ge-
bunden sind, auch gemeinsam fir eine diese Silane verbriickende Gruppe stehen
kénnen, die Reste R? unabhéngig voneinander fiir Hydroxylgruppen oder hydroly-
tisch abspaltbare Gruppen stehen, und x fur eine ganze Zahl von 0 bis 3 steht.”).

Ist x = 1, so entsteht auf diese Weise ein Dimer. Ist x = 2 oder 3, so entsteht auf
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diese Weise ein Polymer. Da die Silane, wie auch Biopolymere, ublicherweise
nicht leitend sind, offenbart Druckschrift D8 somit magnetische Partikel, die eine
elektrisch isolierende Beschichtung haben (Merkmal M6, sowie das fehlende
Teilmerkmal aus M4), wobei die elektrisch isolierende Beschichtung ein Polymer-
material ist (Merkmal M7). Damit ergibt sich fir den Fachmann bei Verwendung
der in Druckschrift D8 offenbarten Teilchen in der Verkapselung aus Druckschrift

D3 der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags in naheliegender Weise.

Dabei spielt es keine Rolle, dass die Partikel in Druckschrift D8 ein &uf3eres Mag-
netfeld abschirmen und damit eine andere Aufgabe haben als die Partikel in der
vorliegenden Anmeldung, wo sie zum Aufheizen der Schicht mittels eines sich an-
dernden Magnetfelds dienen, denn in Anspruch 1 des Hauptantrags wird kein
Zweck der Partikel genannt, so dass auch solche Partikel, welche ein Magnetfeld

abschirmen, vom Anspruchstext mit umfasst werden.

Der Einwand der Anmelderin, dass es sich bei den aufgebrachten Silanen in
Druckschrift D8 nur um eine Oberflachenmodifikation und um keine Beschichtung
handele, lauft ebenfalls ins Leere, denn Druckschrift D8 gibt als eine Mdglichkeit
explizit eine Oberflachenbeschichtung an (Siehe die zitierte Stelle in Abs. [0003]).
Zudem wird in Druckschrift D8 angegeben, dass die Beschichtung auch mehrlagig
sein kann, also mehrere Molekillagen aufweist (Vgl. Abs. [0031]: ,Danach weisen
die Teilchen auf zumindest einem Telil ihrer Oberflache eine ein- oder mehrlagige
Beschichtung auf, die wenigstens eine Verbindung mit ionogenen, ionischen
und/oder nichtionischen oberflachenaktiven Gruppen enthélt.”). Eine mehrlagige
Beschichtung ist aber in jeglichem Sprachgebrauch eine Beschichtung und geht
eindeutig Uber eine Oberflachenmodifikation hinaus.

4.2. Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich von Anspruch 1l des
Hauptantrags inhaltlich nur dadurch, dass die elektrisch isolierende Schicht im
Merkmal N3 als Umhullungsschicht oder Verkapselungsschicht ndher spezifiziert

wird. Da es sich auch in Druckschrift D3 bei der elektrisch isolierenden Schicht
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(13) um eine Verkapselungsschicht handelt, ist der Gegenstand des Anspruchs 1
des Hilfsantrags aus den gleichen Grinden wie der Gegenstand des Anspruchs 1
des Hauptantrags mangels erfinderischer Tatigkeit des Fachmanns (8 4 PatG)

nicht patentfahig.

4.3. Die zu den Anspriichen 1 des Hauptantrags und des Hilfsantrags jeweils
nebengeordneten Anspriche 2, 13 und 14 bzw. 8, sowie die den selbstandigen
Ansprichen untergeordneten Anspriche fallen auf Grund der Antragsbindung mit
den Ansprichen 1 des Hauptantrags und des Hilfsantrags (Vgl. BGH GRUR 2007,
862, 863, Tz 18, ,Informationsiibermittlungsverfahren II).

5. Bei dieser Sachlage war die Beschwerde der Anmelderin zurtickzuweisen.

IV. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Beschwerdefuhrerin das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen
hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmangel gertgt
wird, namlich

1. dass das beschlielRende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Aus-
Ubung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen
Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. dass, einem Beteiligten das rechtliche Gehdor versagt war,

4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern er nicht der Filhrung des Verfahrens ausdrtick-
lich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. dass der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergan-
gen ist, bei der die Vorschriften uber die Offentlichkeit des Verfah-
rens verletzt worden sind, oder

6. dass der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als
Bevollméchtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, ein-
zureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméach-
tigten in elektronischer Form bei der elektronischen Poststelle des BGH,
www.bundesgerichtshof.de/erv.html. Das elektronische Dokument ist mit einer
prufbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit
einer prufbaren fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen. Die Eig-
nungsvoraussetzungen fur eine Prifung und fir die Formate des elektronischen
Dokuments werden auf der |Internetseite des Bundesgerichtshofs
www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gegeben.

Dr. Stro3ner Brandt Dr. Hoppe Dr. Zebisch

pro



