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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 18 842

BPatG 152
10.99



hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 31.Juli 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Schroder sowie der Richter Dr. Wagner, Harrer und Dr. Gerster

beschlossen:

Das Patent 100 18 842 wird widerrufen.

Griunde

Die Erteilung des Patents 100 18 842 mit der Bezeichnung

"Verfahren zum Aufbringen von TCO-Schichten auf Substrate"

ist am 21. Marz 2002 veroffentlicht worden.

Gegen dieses Patent ist am 31. Mai 2002 Einspruch erhoben worden. Der Ein-
spruch ist mit Grinden versehen und auf die Behauptung gestitzt, der Gegen-
stand des Patents gehe Uber den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in
dem sie bei der flir die Einreichung der Anmeldung zustandigen Behdrde einge-
reicht worden sei (§ 21 Abs 1 Nr 4 PatG) und sei gegenuber dem ua durch die

Entgegenhaltungen

(E2) DE 41 06 771 A1 und
(E4) Patent Abstract of Japan der JP 05-345 973 A



belegten Stand der Technik nicht patentfahig (§ 21 Abs 1 Nr 1 PatG). Im weiteren
Verlauf des Einspruchsverfahrens macht die Einsprechende weiterhin geltend, das
Streitpatent offenbare die Erfindung nicht so deutlich und vollstandig, dal® ein
Fachmann sie ausfuhren kénne (§ 21 Abs 1 Nr 2 PatG).

Die Einsprechende beantragt sinngemal,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt sinngemal,

den auf einen vollstandigen Widerruf des Patents gerichteten Ein-
spruch zurtickzuweisen und das Patent beschrankt aufrechtzuer-
halten mit den Patentansprichen 1 und 2 sowie den Beschrei-
bungsseiten 1 und 1a vom 27. Januar 2003, im Ubrigen mit den
der Erteilung zugrundeliegenden Unterlagen (Beschreibungssei-
ten 2, 2a und 3 vom 31. Juli 2001).

Der geltende Anspruch 1 lautet:

"Verfahren zum Aufbringen von TCO-Schichten auf Substrate, bei
dem in einem Hochvakuum von einem keramischen Target als Be-
schichtungsquelle Material gesputtert wird, welches sich dann als
TCO-Schicht auf dem Substrat ablagert, wobei die Oberflachen-
temperatur durch eine Einschrankung eines Warmetransports zwi-
schen dem Target und einem darunter liegenden Kuhlsystem auf
uber 200°C eingestellt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die
Targetoberflachentemperatur grof3er als 450°C, jedoch kleiner als
die Schmelztemperatur des Targetmateriales ist und dass das

Substrat durch die Beschichtungsquelle vorgeheizt wird."



Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten, insbesondere zum

Wortlaut des geltenden Anspruchs 2, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Uber den Einspruch ist gemaR § 147 Abs 3 Satz 1 Ziff 1 PatG idF des Gesetzes
zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums
vom 13. Dezember 2001 Art 7 Nr 37 durch den Beschwerdesenat des Bundespa-

tentgerichts zu entscheiden.

2. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Grinden versehen, so-

mit zulassig. Er fuhrt zum Widerruf des Patents.

3. Der Widerrufsgrund der unzulassigen Erweiterung (§ 21 Abs 1 Nr 4 PatG) liegt

nicht vor.

Der geltende Patentanspruch 1 geht inhaltlich auf die ursprtinglichen Anspriche 1
und 2 in Verbindung mit Seite 3 Zeilen 31 bis 36 der ursprunglichen Beschreibung
bzw auf den erteilten Anspruch 1 in Verbindung mit Abschnitt [0015] der Streitpa-

tentschrift zuriick.

Die Untergrenze 450°C fur die Targetoberflachentemperatur ist in den urspringli-
chen Unterlagen nicht als individualisierter Zahlenwert aufgefuhrt. Mit der Angabe
"grofler als 200°C, jedoch kleiner als die Schmelztemperatur des Targetmaterials"
(im urspringlichen Anspruch 1 sowie auf Seite 2 Zeilen 17 bis 20 der ursprungli-
chen Beschreibung) ist jedoch fiur den Fachmann ersichtlich ein Bereich definiert
mit einer fur alle Materialien einzuhaltenden Mindesttemperatur und einer vom je-
weiligen Targetmaterial abhangigen maximalen Temperatur. Die fur eine TCO-Be-
schichtung Ublichen Targetmaterialien wie ITO oder ZnAlO sind dem Fachmann,
einem Diplom-Physiker, Diplom-Chemiker oder Beschichtungsingenieur mit ein-

schlagiger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Vakuum-Oberflachenbehand-



lungstechnik, bekannt und deren Schmelzpunkte, soweit sie nicht in der Literatur

beschrieben sind, erforderlichenfalls in einfacher Weise zu bestimmen.

Nach der einschlagigen Rechtsprechung sind bei durch Grenzwerte definierten
Bereichen samtliche innerhalb der angegebenen Grenzen liegenden Werte bzw
Unterbereiche offenbart, auch wenn sie in den ursprunglich eingereichten Unterla-
gen nicht ausdrucklich genannt sind (BGH Mitt 2002, 16 - Filtereinheit;
GRUR 2000, 591 - Inkrustierungsinhibitoren; GRUR 1992, 842 - Chrom-Nickel-Le-

gierung).

Der Einwand der Einsprechenden, diese Aussage sei nur fur den Schutzumfang
bzw fur die Bewertung der Neuheit relevant, kann nicht Uberzeugen. Zum einen
betrifft die BGH-Entscheidung "Chrom-Nickel-Legierung" gerade die Frage der ur-
sprunglichen Offenbarung und der Mdglichkeit der Beschrankung gegenuber dem
ursprunglichen Patentbegehren; zum anderen ist bei der Beurteilung einer Vorver-
offentlichung auf Neuheitsschadlichkeit und bei der Prifung, ob auf einen in einer
Patentanmeldung enthaltenen Lésungsgedanken ein Schutzanspruch gerichtet
werden kann, von einem einheitlichen Offenbarungsbegriff auszugehen. Die flr
die Schutzgewahrung zusatzliche Voraussetzung, dal} das Beanspruchte als zu
der angemeldeten Erfindung gehorend erkennbar ist (vgl BGH, GRUR 1981, 812 —
Etikettiermaschine), ist vorliegend aufgrund der erdrterten Bereichsangaben zwei-

felsfrei gegeben.

4. Das beanspruchte Verfahren ist so deutlich und vollstandig offenbart, dal} ein

Fachmann es ausfuhren kann.

Die Einsprechende beanstandet, es sei unklar, wo im Temperaturbereich von Uber
450°C bis zur Schmelztemperatur das "Entpickelungs-Maximum" liege, die Verpik-
kelung sei nicht definiert und es seien Kurvendarstellungen Uber die Abhangigkeit

der Verpickelung von der Temperatur erforderlich.



Mit diesem Einwand kann aber ersichtlich nicht die Ausflihrbarkeit des mit den
Malnahmen nach Anspruch 1 charakterisierten Verfahrens in Frage gestellt wer-
den, sondern allenfalls die Glaubhaftmachung eines von der Patentinhaberin hier-

fur behaupteten vorteilhaften Effektes.

5. Der geltende Patentanspruch 1 ist aber mangels erfinderischer Tatigkeit nicht

rechtsbestandig.

Der Anspruch betrifft gemaf seinem Oberbegriff ein

Verfahren zum Aufbringen von TCO-Schichten auf Substrate, bei
dem in einem Hochvakuum von einem keramischen Target als Be-
schichtungsquelle Material gesputtert wird, welches sich dann als
TCO-Schicht auf dem Substrat ablagert, wobei die Oberflachen-
temperatur durch eine Einschrankung eines Warmetransports zwi-
schen dem Target und einem darunter liegenden Kuhlsystem auf

Uber 200°C eingestellt wird.

Ein derartiges Verfahren setzt die Patentinhaberin als aus (E2) bekannt voraus, so
dald nach ihrer eigenen Einschatzung die im Oberbegriff aufgefuhrten Malinahmen
gegeniiber (E2) keinen patentfahigen Uberschuf® aufweisen. Da auch der Senat
hierin nichts eigenstandig Erfinderisches erkennen kann, ist hierauf nicht naher

einzugehen.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt dem Streitpatent die Aufgabe zu-

grunde, die Qualitat und Effektivitat bei der Beschichtung zu erhéhen, vgl [0008].

Diese Aufgabe soll dadurch geldst werden, dal} - in Verbindung mit den MalRnah-

men des Oberbegriffs -



a) die Targetoberflachentemperatur gréflier als 450°C, jedoch klei-
ner als die Schmelztemperatur des Targetmaterials ist und

b) das Substrat durch die Beschichtungsquelle vorgeheizt wird.

Das mit a) bezeichnete Merkmal wird unmittelbar durch (E4) nahegelegt, denn
nach dieser Entgegenhaltung wird eine Qualitatsverbesserung - Verhinderung von
Borstenbildung und Schwarzung - und eine gleichmaligere, kontinuierliche Be-
schichtung durch Erhéhung der Targettemperatur auf 290°C bis 600°C, vorzugs-
weise 400 bis 500°C erreicht, womit auch der Temperaturbereich groRer als
450°C bis 600°C, vorzugsweise bis 500°C umfal3t ist.

Das Argument der Patentinhaberin, in (E4) sei in keiner Weise angegeben, wie die
Temperatureinstellung erfolge, kann nicht durchgreifen. Es sind namlich in (E4)
unter Constitution verschiedene Mittel zum Heizen angegeben. Dal} hierunter die
Malnahme Einschrankung des Warmetransports zwischen Target und Kuihlsy-
stem nicht ausdricklich aufgeflhrt ist, kann die erfinderische Tatigkeit nicht be-
grunden. Denn fur den Fachmann ist ohne weiteres erkennbar, dal} die im Verfah-
ren nach (E2) zur Einstellung von Temperaturen von 200 bis 400°C ausreichen-
den Malnahmen (vgl Sp 3 Z 1 bis 7, wobei im ubrigen in Sp 1 Z 64 bis Sp 2 Z 1
auch eine Heizung des Targets als Alternative aufgeflhrt ist) auch eine Einstellung
von Temperaturen tber 450°C erlauben. Dies steht in vélliger Ubereinstimmung
mit der Lehre des Streitpatents, die zur Einstellung von Temperaturen tber 450°C
keine anderen oder zusatzlichen MalRnahmen verlangt als die in den ursprungli-

chen Unterlagen fur die Einstellung von Temperaturen Uber 200°C mitgeteilten.

Die vorstehend mit b) bezeichnete Angabe im kennzeichnenden Teil des An-
spruchs 1 stellt nach Uberzeugung des Senats keine echte VerfahrensmaRRnahme

dar, die der Fachmann wahlweise austben oder unterlassen kann.



Vielmehr ergibt sich eine Vorheizung des Substrats durch das Gber 450°C erhitzte
Target (= Beschichtungsquelle) bei einer Ublichen Sputteranordnung (zB gemaf
der Figur von (E2)) zwangslaufig durch die vom Target ungehindert auf das Sub-
strat einwirkende Warmestrahlung. Es waren somit besondere Mallhahmen not-
wendig, um diese nach physikalischen Gesetzen zwangslaufig eintretende Wir-
kung zu verhindern (wobei eine Abschirmung die Abscheidung der zerstaubten
Teilchen stéren wirde) oder zu vermindern (zB durch Kuhlen des Substrats). Die
Angabe b) kann somit nichts zur Stitzung der Patentfahigkeit beitragen, zumal sie
- wie die Einsprechende zutreffend feststellt - bereits durch eine lediglich geringfi-

gige Vorheizung des Substrats verwirklicht ist.

6. Anspruch 2 mul} das Schicksal des Patentanspruchs 1 ohnehin teilen, da tber
den Antrag der Patentinhaberin nur als Ganzes entschieden werden kann. Im Ubri-

gen beinhaltet er lediglich eine im Stand der Technik vollig tbliche Mal3nahme.

Schroder Wagner Harrer Gerster
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