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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 64 002.8-34

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mundliche Verhandlung vom 1. Februar 2006 unter Mitwirkung ...

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Griunde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prifungsstelle fur Klasse H 01 G - hat die
am 21. Dezember 2000 eingereichte Anmeldung, fur welche die Prioritat der japa-
nischen Patentanmeldung vom 28. Dezember 1999 (Az: JP 11-374864) in An-
spruch genommen ist, durch Beschluss vom 22. April 2004 mit der Begrindung
zuruckgewiesen, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruhe nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit des Fachmanns.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie hat neue Patentanspriche eingereicht und beantragt,

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse H 01 G des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 22. April 2004 aufzuheben
und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:
Patentanspriche 1 und 2 vom 18. Januar 2006 gemal} Hauptan-
trag,

im Ubrigen wie urspriingliche Beschreibung Seiten 1, 2 und 3,
neue Beschreibungsseiten 4 bis 6 vom 23. Oktober 2003, Be-
schreibungsseiten 7 bis 15 und Zeichnungen wie urspringliche
Unterlagen,

hilfsweise auf Grundlage des Patentanspruchs1 vom

18. Januar 2006 gemalf Hilfsantrag |,



weiter hilfsweise Patentanspriche 1 bis 3 vom 18. Januar 2006
gemal Hilfsantrag Il,
im Ubrigen mit weiter anzupassender Beschreibung.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

.verfahren zur Herstellung einer Vielschicht-Duinnschichtstruktur,

welches umfasst:

epitaxiales Zuchten einer MgO-Pufferschicht (2) auf einem Einkris-
tall-Si-Substrat (1) und

epitaxilales Zichten einer Metalldinnschicht (3) auf der genannten
MgO-Pufferschicht (2), welche Ir oder Rh aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

dass die genannte MgO-Pufferschicht (2) bei einer Temperatur
von ca. 350 bis 900° C und einer Wachstumsgeschwindigkeit von
ca. 1,0 bis 2,0 nm/min ausgebildet wird.”

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag | lautet:

.verfahren zur Herstellung einer Vielschicht-Diinnschichtstruktur,

welches umfasst:

epitaxiales Zuchten einer MgO-Pufferschicht (2) auf einem Einkris-
tall-Si-Substrat (1) und

epitaxilales Zichten einer Metalldinnschicht (3) auf der genannten
MgO-Pufferschicht (2), welche Ir oder Rh aufweist,



dadurch gekennzeichnet,

dass die genannte MgO-Pufferschicht (2) bei einer Temperatur
von ca. 500 bis 900° C und einer Wachstumsgeschwindigkeit von

ca. 1,0 bis 2,0 nm/min ausgebildet wird."

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag Il lautet.

.verfahren zur Herstellung einer Vielschicht-Diinnschichtstruktur,

welches umfasst:

epitaxiales Zuchten einer MgO-Pufferschicht (2) auf einem Einkris-
tall-Si-Substrat (1) und

epitaxilales Zichten einer Metalldiinnschicht (3) auf der genannten
MgO-Pufferschicht (2), welche Ir oder Rh aufweist,

dadurch gekennzeichnet,

dass die genannte MgO-Pufferschicht (2) bei einer Temperatur
von ca. 350 bis 900° C und einer Wachstumsgeschwindigkeit von

ca. 1,0 bis 2,0 nm/min ausgebildet wird

und dass das genannte Einkristall-Si-Substrat und die genannte
MgO-Pufferschicht folgenden kristallographischen Beziehungen

gerecht werden:

MgO (001) / / Si (001) und
MgO [100] / / Si [100]."



Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung einer
Vielschicht-Dunnschichtstruktur vorzuschlagen, durch welches epitaxiale ferro-
elektrische Dunnschichten mit ausgezeichneten kristallinen Eigenschaften aus Si-
Substraten gebildet werden kénnen (Beschreibungsseite 4, Abs.3 vom
23. Oktober 2003).

Nach Auffassung der Anmelderin ist schon der Patentanspruch 1 nach Hauptan-
trag durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. Auch weise der im Patentan-
spruch 1 nach Hilfsantrag | angegebene Temperaturbereich nur eine sehr geringe
Uberschneidung mit dem aus der US 5,567,979 bekannten Bereich auf und es
fehle dem Fachmann auch jeder Hinweis, hohere als die dort angegebenen Tem-

peraturen in Betracht zu ziehen.

Weiterhin sei anmeldungsgemal nur ein sehr enger Bereich fur die Wachstums-
geschwindigkeit beansprucht. Dieser falle zwar formal in den Wertebereich gemafr
CLAIM 5 der am 19. November 2003 online recherchierten englischen Uberset-
zung der in Patent & Utility Model Gazette DB, JPO verdffentlichten Patentanmel-
dung JP 06342920 A (fortan mit dieser Nummer bezeichnet).

Jedoch entnehme der Fachmann dem Abschnitt [0012] dieser Druckschrift, dass
nur sehr viel grof3ere Wachstumsgeschwindigkeiten ernsthaft in Betracht zu zie-
hen seien, die weit auRerhalb der anspruchsgemafien Werte lagen.

Die nunmehr beanspruchten Verfahrensparameter stellten demnach eine patent-

fahige Auswahlerfindung dar.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde konnte keinen Erfolg haben, denn weder das Verfahren

gemall dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag noch das im Patentanspruch 1



gemal Hilfsantrag | bzw. Hilfsantrag Il Beanspruchte beruhen auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit des Fachmanns.

Als Fachmann ist hier - wie auch die Anmelderin nicht ausgeschlossen hat - ein
Diplom-Physiker mit Hochschulabschluss anzusehen, der auf dem Gebiet der
Halbleiterbauelemente arbeitet und mit den Verfahren der Dlnnschichterzeugung
kristalliner Werkstoffe vertraut ist.

1. Hauptantrag

Wie die Priufungsstelle im Zurickweisungsbeschluss vom 22. April 2004 (S. 3
letzte Zeile bis S. 4 Z. 4) zutreffend - und von der Anmelderin zugestanden - aus-
gefuhrt hat, ist aus der am 13. Juni 2003 online recherchierten englischen Uber-
setzung der in Patent & Utility Model Gazette DB, JPO veroffentlichten Patentan-
meldung JP 09-289297 A, verotffentlicht am 4. November 1997 (fortan mit dieser
Nummer bezeichnet) ein Verfahren mit den im Oberbegriff des Patentanspruchs 1

angegebenen Merkmalen bekannt.

Mit welchen Verfahrensparametern die beiden epitaxial gezlichteten Schichten
hergestellt werden koénnen, ist dort zwar nicht angegeben, dem Fachmann aber
durch den Stand der Technik nahegelegt.

Ausgehend von der bekannten Dunnschicht-Struktur gemafd Oberbegriff des An-
spruchs 1 stellt sich die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe, ein Verfahren
zur Herstellung einer Vielschicht-Dunnschichtstruktur vorzuschlagen, durch wel-
ches epitaxiale ferroelektrische Dunnschichten mit ausgezeichneten kristallinen
Eigenschaften aus Si-Substraten gebildet werden kénnen, dem Fachmann in der
Praxis von selbst.

Denn die Eigenschaften derartiger Halbleiterbauteile sind wesentlich durch das
Herstellungsverfahren beeinflusst, dem der Fachmann regelmallig besondere

Aufmerksamkeit zu widmen hat.



Zur Losung dieser Aufgabe verweist sowohl die JP 06-342920 A (insbes.
CLAIM 5) als auch die zur gleichen Patentfamilie gehdérende US 5,567,979 (ins-
bes. Abstract sowie Sp. 6 Z. 49 bis 53) den Fachmann darauf, dass es auf die
beiden im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 angegebenen Verfah-
rensparameter (Temperatur und Wachstumsgeschwindigkeit) ankommt, wenn er

eine MgO-Pufferschicht auf einem Si-Einkristall epitaxial abscheiden mdchte.

Die in der JP 06-342920 A (a. a. O.) angegebene Wachstumsgeschwindigkeit von
0,6 bis 600 nm/min schliel3t den anspruchsgemallen Wertebereich vollumfanglich
ein. Der dort offenbarte Temperaturbereich unterschreitet die Untergrenze des an-
spruchsgeméafien Bereichs; lediglich die anspruchsgemalle Temperaturober-

grenze von 900° C liegt 100 Grad tGber dem dort angegebenen oberen Grenzwert.

Es kann dahingestellt bleiben, ob der anspruchsgemalie enge Wertebereich der
Wachstumsgeschwindigkeit als neu anzusehen ist aufgrund der im dortigen Aus-

fuhrungsbeispiel ([0012]) in Betracht gezogenen deutlich hdheren Werte.

Denn der Fachmann weil3, dass er in Abhangigkeit vom jeweils gewahlten Ab-
scheidungsverfahren (z. B. Sputtern, Verdampfen usw.), das im Patentanspruch 1
nicht angegeben ist, die geeigneten Werte fur die beiden Verfahrensparameter
festlegen muss durch geeignete Versuche.

Dazu wird er sowohl Wachstumsgeschwindigkeiten an der unteren als auch an der
oberen Grenze des in der JP 06-342920 A (a. a. O.) angegebenen breiten Be-
reichs in Betracht ziehen.

Je nach Abscheideverfahren wird sich dabei gegebenenfalls nur ein Teilbereich
dieses breiten Bereichs als zur Lésung der Aufgabe geeignet erweisen. Dabei
konnen ihn auch niedrige Wachstumsgeschwindigkeiten in einem engen Wertebe-
reich nicht Uberraschen. Denn es gehoért zum allgemeinen Fachwissen, dass die
Qualitat epitaxial geziichteter Schichten bei langsamem Wachstum eher sicherzu-

stellen ist. Dies bestatigt auch die US 5,567,979, vgl. insbesondere Figur 2 i. V. m.



dem zugehodrigen Text, wonach nur bei geringen Abscheideraten die dort ge-

wuinschte (100)-Orientierung sichergestellt werden kann.

Auch fur den anderen Verfahrensparameter-Substrattemperatur muss der Fach-
mann davon ausgehen, dass passend zum jeweiligen Abscheideverfahren geeig-
nete Versuche erforderlich sind.

Ausgangswerte hierfur bietet ihm ebenfalls die JP 06-342920 A, wobei er insbe-
sondere die grol3eren der dort angegebenen Temperaturwerte in Betracht ziehen
und diese zur Lésung der Aufgabe auch bedarfsweise tUberschreiten wird.

Denn er weild aus der Figur 1 (i. V. m. Sp. 6 Z. 34 bis 39) der US 5,567,979, dass
beim epitaxialen Zuchten einer MgO-Pufferschicht nur bei h6heren Temperatur-
werten eine Ubereinstimmende Kristall-Orientierung zwischen der Silizium-Unter-

lage und der MgO-Pufferschicht erreicht werden kann.

Dass die beiden einzigen im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag genannten Ver-
fahrensparameter einander gegenseitig beeinflussen, konnte zu keiner anderen

Beurteilung fuhren.

2. Hilfsantrag |
Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag | ist der Temperaturbereich gegentiber dem

Hauptantrag eingeengt, indem nun die Untergrenze ca. 500° C betragt.

Aus den zum Hauptantrag genannten Grinden wird der Fachmann insbesondere
hohere Temperaturwerte in Betracht ziehen, wenn er die Qualitat der epitaxial ge-
zuchteten Schichten verbessern will, sodass auch der Hinweis der Anmelderin auf
die geringere Uberdeckung des aus der JP 06-342920 A bekannten Bereichs mit
der nunmehr beanspruchten Untergrenze bei hoheren Temperaturwerten eine er-

finderische Tatigkeit nicht begrinden kann.



3. Hilfsantrag Il

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag Il ist gegeniber dem Hauptantrag ergénzt
durch die in der zweiten kennzeichnenden Merkmalsgruppe angegebene kristal-
lografische Beziehung zwischen der MgO-Pufferschicht und dem Einkristall-Si-
Substrat.

Mit diesem zuséatzlichen Merkmal ist aber nach Auffassung des Senats lediglich
das Verfahrenserzeugnis beschrieben, wie es sich am Ende des mit den vorange-

henden Merkmalen geflihrten Verfahrens ergibt.

Eine solche ,Zielangabe“ muss aber bei der Beurteilung der erfinderischen Téatig-
keit aul3er Betracht bleiben, da mit dieser keine - tGber die vorangehenden Merk-

male hinausgehende - Besonderheit der Verfahrensfiihrung verbunden ist.

gez.

Unterschriften



