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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 102 57 628

BPatG 154
08.05



hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
aufgrund der mundlichen Verhandlung vom 13. Januar 2009 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr. Schroder, der Richter Harrer, Dr. Gerster und der

Richterin Dr. Minzberg

beschlossen:

Das Patent 102 57 628 wird in vollem Umfang aufrechterhalten.

Grinde

Die Erteilung des Patents 102 57 628 mit der Bezeichnung

,verfahren zum Beschichten von Hohlkérpern sowie Verwendung

des Verfahrens”

ist am 7. Juli 2005 verdffentlicht worden. Das Patent umfasst 13 Patentanspriiche,

von denen die Anspriiche 1 und 13 wie folgt lauten:

1. Verfahren zum Beschichten von Hohlkérpern (1) mit metal-
lischen Stoffen (2), dadurch gekennzeichnet, dass eine Mischung
aus einem metall-organischen Precursor und einem Inert-Pulver
innerhalb des zu beschichtenden Hohlkérpers (1) angeordnet wird,
und dass anschlielRend der Hohlkorper (1) unter Luftatmosphare
auf eine Temperatur erwdrmt wird, die zu einer Verdampfung und

Zersetzung des metall-organischen Precursors fuhrt.



13. Verwendung des Verfahrens nach einem der vorangegan-
genen Anspriche zur Innenbeschichtung von Kleintriebwerken,

Turbinenschaufeln oder Tragflachenprofilen.

Zum Wortlaut der riickbezogenen Anspriche 2 bis 12, die besondere Ausge-
staltungen des Verfahrens zum Beschichten von Hohlkérpern mit metallischen

Stoffen betreffen, wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Gegen dieses Patent ist mit dem am 4. Oktober 2005 eingegangenen Schriftsatz
Einspruch erhoben worden. Der Einspruch ist im Wesentlichen damit begriindet,

dass das Verfahren nach Anspruch 1 gegeniber den Druckschriften

D1 US 3071493 und
D2 DE 10124426 Al

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Aus der D1 sei ein Verfahren zur Herstellung einer metallischen Schicht bekannt,
bei dem eine Mischung aus einem metall-organischen Precursor und einem Inert-
Pulver verwendet werde. Diese Mischung werde im Vakuum erwérmt, so dass der
metall-organische Precursor verdampfe, sich thermisch zersetze und anschlie-
Rend in metallischer Form auf dem Substrat abscheide. Der D2 sei andererseits
zu entnehmen, dass metall-organische Precursor auch unter Luftatmosphare
thermisch zersetzt werden kdonnen. Da dabei flichtige Bestandteile der Losung,
sowie Zersetzungsprodukte des Precursors in die Gasphase Ubergingen, sei
davon auszugehen, dass auch der Precursor vor seiner thermischen Zersetzung
verdampft werde. Demzufolge vermdge die Verdampfung und thermische Zer-
setzung metall-organischer Precursor an Luft in einem Metallbeschichtungs-

verfahren keine erfinderische Tatigkeit zu begriinden.



Die Einsprechende macht zudem geltend, dass das Verfahren gemafR den
erteilten Anspriichen 3 und 4 nicht ausfuhrbar sei, da die Temperatur des Hohl-
korpers nicht unabhangig vom verwendeten metall-organischen Precursor fest-

gelegt werden konne.

Die Einsprechende beantragt schriftsatzlich,

das Patent zu widerrufen.

Sie ist - obwohl ordnungsgemafd geladen - zur mundlichen Verhandlung nicht

erschienen, wie im Schriftsatz vom 18. Dezember 2008 angekiindigt.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten, hilfsweise das
Patent beschrankt aufrecht zu erhalten mit den Patentanspriichen
1 bis 12 vom 9. Mérz 2006.

Sie tritt dem Vorbringen der Einsprechenden entgegen und macht im We-
sentlichen geltend, dass die D1 keine Hinweise dahingehend enthalte, ein
MOCVD-Verfahren unter Luftatmosphare durchzuftihren. In der D2 werde zwar ein
an Luft durchfihrbares Metallbeschichtungsverfahren beschrieben, allerdings
werde der metall-organische Precursor darin ohne vorherige Verdampfung ther-
misch zersetzt, so dass es sich beim Verfahren der D2 nicht um ein MOCVD-
Verfahren wie im Streitpatent handle. Die Verdampfung und Zersetzung eines
metall-organischen Precursors zur Beschichtung von Hohlkdrpern unter Luftat-
mosphére werde durch die Druckschriften D1 und D2 daher weder in isolierter
Betrachtung, noch in Zusammenschau nahegelegt. Das Verfahren gemafR An-
spruch 1 des Streitpatents sei gegeniber dem zitierten Stand der Technik damit
neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Téatigkeit.



Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Grinden ver-

sehen. Der Einspruch ist somit zulassig. Er kann aber nicht zum Erfolg fuhren.

2. Die erteilten Anspriche sind zuladssig. Der Anspruch 1l geht auf die
Anspriche 1 und 9 der Erstunterlagen zurtick. Die Unteranspriiche 2 bis 4, 6 bis 8
und 10 bis 12 entsprechen, bis auf die Korrektur offensichtlich nicht korrekt
angegebener chemischer Fachbegriff in den Ansprichen 6 und 8, den urspriing-
lichen Anspriichen 2 bis 4, 6 bis 8 und 10 bis 12. Die Unteranspriiche 5 und 9
gehen aus den ursprunglichen Ansprichen 5 und 9 hervor und der neben-
geordnete Anspruch 13 aus dem urspringlichen Anspruch 13. Die Anspriiche sind

auch sonst nicht zu beanstanden.

3. Das Verfahren gemald den Anspriichen 3 und 4 ist ausfuhrbar. Die
Temperatur, auf die der Hohlkérper erwarmt wird, ist im kennzeichnenden Teil der
Anspriiche unabhangig vom verwendeten metall-organischen Precursor definiert.
Dies ist mdglich, da die metall-organischen Precursor im Streitpatent bei-
spielsweise als Platin-, Aluminium- oder Iridium-Verbindungen mit b-Diketonen,
Halogen-Acetonen oder Methyl als Liganden definiert werden (vgl. Patentschrift,
Abs. 0025). Im Ausfihrungsbeispiel des Streitpatents wird Platin-bis-Acetyl-
acetonat als metall-organischer Precursor eingesetzt (vgl. Patentschrift, Abs.
0028). Demzufolge sind die metall-organischen Precursor im Streitpatent so
deutlich offenbart, dass der Fachmann - hier ein Industriechemiker mit mehr-
jahriger Berufserfahrung im Bereich der Metallbeschichtung - daraus problemlos
diejenigen auswahlen kann, die unter Luftatmosphare in den angegebenen

Temperaturbereichen in die Gasphase libergehen und sich zersetzen.



4. Das Verfahren zur Beschichtung von Hohlkdrpern mit metallischen
Stoffen nach Anspruch 1 und die Verwendung des Verfahrens nach Anspruch 13

sind neu.

In der D1 wird u. a. ein sog. ,Packverfahren®, bei dem es sich um eine spezielle
Form eines MOCVD-Verfahrens handelt, zur Herstellung einer metallischen
Schicht beschrieben (vgl. D1, Sp. 21, Z. 73 bis Sp. 22, Z. 18 und Bsp. 43). Bei
diesem Verfahren wird ein metall-organischer Precursor in Gegenwart eines Inert-
Pulvers durch Erwarmung im Vakuum verdampft und thermisch zersetzt. Der D1
ist jedoch kein Hinweis zu entnehmen, dass ein solches MOCVD-Verfahren auch
unter Luftatmosphare moglich ist, da alle in der D1 beschriebenen Beschich-
tungsverfahren im Vakuum durchgefuhrt werden (vgl. D1, Sp. 21, Z. 41 bis 47).

Das Metallbeschichtungsverfahren der D2 ist unter Luftatmosphare durchfuhrbar
und basiert zwar auch auf einer thermischen Zersetzung des metall-organischen
Precursors (vgl. D2, Anspruch 8). Allerdings wird in diesem Verfahren kein Inert-

Pulver verwendet.

Die weiteren im Verlauf des Einspruchsverfahrens in Betracht gezogenen Ent-
gegenhaltungen, auf die in der mundlichen Verhandlung nicht im Einzelnen ein-
gegangen wurde, gehen nicht Uber den vorstehend erlauterten Stand der Technik
hinaus und kdénnen die Neuheit des Verfahrens geméaf dem geltenden Anspruch 1

ebenfalls nicht in Frage stellen.

5. Das Verfahren zur Beschichtung von Hohlkdrpern mit metallischen
Stoffen nach Anspruch 1 und die Verwendung des Verfahrens nach Anspruch 13

beruhen auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Dem Patent liegt die Aufgabe zugrunde, ein einfaches und universell einsetzbares
Beschichtungsverfahren zur Verfigung zu stellen, das keine Gesundheitsrisiken
mit sich bringt (vgl. Streitpatentschrift, Abs. 0008).



Die Aufgabe wird mit dem Verfahren gemafl Anspruch 1 und der Verwendung
geman Anspruch 13 geldst. Das Verfahren zum Beschichten von Hohlkérpern mit

metallischen Stoffen weist dazu folgende Merkmale auf:

a) Eine Mischung aus einem metall-organischen Precursor und
einem Inert-Pulver

b) wird innerhalb des zu beschichtenden Hohlkdrpers angeordnet
und

c) der Hohlkérper anschliel3end auf eine Temperatur erwarmt,

d wobei die Erwdrmung unter Luftatmosphare erfolgt,

e) die zu einer Verdampfung und Zersetzung des metall-orga

nischen Precursors fuhrt.

Zur Losung der Aufgabe konnte sich der Fachmann auf das in der D1 u. a.
beschriebene ,Packverfahren” stitzen. Bei diesem Verfahren wird das zu
beschichtende Substrat in einem Reaktionsgefald mit einem pulverformigen metall-
organischen Precursor und einem Inert-Pulver in Kontakt gebracht, wobei der
Kontakt keinerlei Restriktionen bzgl. aul3erer oder innerer Oberflachen des
Substrates unterliegt (vgl. D1, Sp. 21, Z. 73 bis Sp. 22, Z. 11). Anschliel3end wird
das Reaktionsgefal3 unter Vakuum in einem Induktionsofen einer Warmebe-
handlung unterzogen, bei der das Substrat auf eine Temperatur erwarmt wird, die
oberhalb der Zersetzungstemperatur des metall-organischen Precursors liegt (vgl.
D1, Sp. 5, Z. 65 bis 70 und Sp. 22, Z. 14-30). Vor seiner thermischen Zersetzung
geht der Precursor dabei in die Gasphase uber (vgl. D1, Sp. 5, Z. 72 bis 75).
Dadurch werden die im Precursor chemisch gebundenen Metalle an die Sub-
stratoberflache und damit den Ort der Metallabscheidung transportiert. Somit sind
aus der D1 die Merkmale a), b), ¢) und e) des Anspruchs 1 gemal3 Streitpatent
bekannt. Ein Hinweis darauf, dieses Verfahren unter Luftatmosphare, entspre-
chend dem Merkmal d) des Anspruchs 1 gemald Streitpatent durchzufthren, ist
der D1 nicht zu entnehmen, da alle Metallbeschichtungen in der D1, unabhangig



davon, welche Methode zur Zersetzung des metall-organischen Precursors
angewendet wird, im Vakuum erfolgen (vgl. D1, Sp. 21, Z. 41 bis 49).

Ein technisch weniger aufwendiges, da unter Luftatmosphare durchfihrbares
Metallbeschichtungsverfahren, bei dem der metall-organische Precursor im pa-
tentgemal3en Sinn ebenfalls thermisch zersetzt wird, ist der D2 zu entnehmen. Bei
der Suche nach einer Loésung fur die dem Streitpatent zugrunde liegenden

Aufgabe, wird der Fachmann die D2 daher in Betracht ziehen.

Allerdings geht das Verfahren der D2 einen anderen technischen Weg, als das im
Streitpatent genannte MOCVD-Verfahren. So wird im Verfahren der D2 ein flus-
siger Precursor direkt auf die Substratoberflache aufgetragen und dort thermisch
zersetzt, ohne dass ein Transport des Precursors in die Gasphase stattfindet (vgl.
D2, Anspruch 8).

Die Einsprechende vertritt schriftsatzlich die Auffassung, dass bei dem Verfahren
der D2 eine Verdampfung des Precursors erfolge, da eine Entfernung fliichtiger
Bestandteile der Losung, sowie gasformiger Zersetzungsprodukte des Precursors
Uber die Gasphase erforderlich sei und somit auch der Precursor gasformig
vorliegen misse.

Aus der D2 geht aber eindeutig hervor, dass sich bei der Warmebehandlung der
Precursor nur zersetzt und alle flichtigen Bestandteile der Losung sowie Zer-
setzungsprodukte entfernt werden (vgl. D2, Abs. 0029). Von einer Verdampfung
des Precursors ist also in D2 nicht die Rede. Dies wurde namlich bedeuten, dass
der auf die Substratoberflache aufgetragene Precursor dadurch wieder von der
Substratoberflache entfernt und auf der Substratoberflache keine Beschichtung
erfolgen wirde.

Gegen die Verdampfung des Precursors spricht ferner, dass mit dem Verfahren
der D2 eine Platinschicht in einer schwarzen, amorphen Modifikation auf dem
Substrat abgeschieden wird (vgl. D2, S. 2, Abs. 0014), wahrend mit bekannten
Beschichtungsverfahren, bei denen der Precursor verdampft, thermisch zersetzt

und auf einer erwarmten Oberflache abgeschieden wird, nur Platinschichten mit



dem typisch metallischen Erscheinungsbild erhalten werden (vgl. D2, S. 2, Abs.
0009).

Im Ubrigen ist ein Vakuum in der D2 zwar nur optional vorgesehen, allerdings
beschreibt keines der in der D2 konkret genannten Beispiele, dass das Verfahren
auch ohne Vakuum erfolgreich durchgefuhrt werden kann (vgl. D2, S. 3, Z. 46/47
I.V.m. Bsp.1 bis7). Dem Fachmann wird durch die D2 daher keinesfalls
nahegelegt, auf das bei MOCVD-Verfahren tbliche Vakuum zu verzichten, um ein
solches Verfahren technisch erheblich zu vereinfachen und auf eine Vielzahl von
Substraten anwendbar zu machen. Dass die Zersetzungstemperatur der Precusor
an Luft erniedrigt wird (vgl. Patentschrift, S.2, Abs. 0011) und somit die
Verdampfungs- und Zersetzungstemperatur nahezu gleich sind (vgl. Patentschrift,
S. 2, Abs. 0010), war in Kenntnis des Standes der Technik nicht zu erwarten und

ist somit Uberraschend.

Die Berucksichtigung der weiteren dem Senat vorliegenden, in der mundlichen
Verhandlung jedoch nicht mehr aufgegriffenen Druckschriften fihrt zu keiner

anderen Beurteilung des Sachverhalts.

6. Nach alledem weisen die Gegenstdnde gemal3 den erteilten Anspri-
chenl und 13 des Streitpatents alle Kriterien der Patentfahigkeit auf. Diese
Anspriche sind daher rechtsbestandig. Mit ihnen haben die besonderen Aus-
fuhrungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1 betreffend die Unteranspriiche 2
bis 12 Bestand.

Dr. Schroder Harrer Dr. Gerster Dr. Miinzberg
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