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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 195 08 406.3

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 9. Mérz 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Stro3ner sowie der Richter Brandt, Metternich und Dr. Friedrich

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zuriickgewiesen.

BPatG 154
05.11



Grinde

Die vorliegende Anmeldung mit dem Aktenzeichen 195 08 406.3 und der Bezeich-
nung ,Kathodenanordnung fur eine Vorrichtung zum Zerstduben eines Target-
Paares” wurde am 9. Marz 1995 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-

reicht.

Die Prufungsstelle hat im Rahmen einer Recherche nach § 43 PatG und des
daran anschlieenden Prufungsverfahrens den Stand der Technik gemafld den
Druckschriften

D1 DE4010495A1

D2 DE 4311360Al1

D3  TAKAHASHI, Takakazu, u. a.: High Rate and Low Temperature Deposition
of Co-Cr Films by Exposed Pole Magnetron Co-Sputtering System. In: Ja-
panese Journal of Applied Physics, Vol.24, No.9, Sept., 1985,
S. L752-L754

D4 HIEBER, K.:Radio-Frequency Sputter Deposition of Alloy Films.
In: Siemens Forsch- u. Entwickl.Ber., Bd. 11, 1982, Nr. 3, S. 145 - 148

D5 DE9313384U1

D6 DE 41 37 483 Al

D7 US 5112467 A

D8 US5232572A

beriicksichtigt und im ersten Prufungsbescheid ausgefiihrt, dass diese Dokumente
dem Anmeldungsgegenstand nicht patenthindernd entgegenstinden, dass aber
vor einer Patenterteilung noch die Riuckbeziige in den Anspriichen richtigzustellen

seien.



Mit Eingabe vom 6. Juli 2006 hat die Anmelderin einen neu gefassten Anspruchs-
satz vorgelegt, den die Prifungsstelle jedoch im Bescheid vom 31. Oktober 2006
wegen unzulassiger Erweiterung negativ beschieden hat. Dem hat die Anmelderin
mit Eingabe vom 16. Februar 2007 widersprochen und einen ge&nderten An-

spruchssatz eingereicht.

Die Anmeldung ist daraufhin durch Beschluss vom 15. Mai 2007 zuriickgewiesen
worden, weil der Patentanspruch 1 gegentber den urspriinglichen Unterlagen un-

zulassig erweitert sei.

Gegen diesen Beschluss, dem Vertreter der Anmelderin am 9. Juni 2007 zuge-
stellt, richtet sich die fristgemafl am 21. Juni 2007 Uber Fax beim Deutschen Pa-

tent- und Markenamt eingegangene Beschwerde.

Der ordnungsgemal geladene Verfahrensbevollméchtigte der Beschwerdefiihrerin
ist, wie mit Schreiben vom 29. Februar 2012 angekindigt, zur mundlichen Ver-

handlung nicht erschienen.

Von der Beschwerdeflihrerin liegt somit sinngemafld der Antrag aus dem Be-
schwerdeschriftsatz vor,

1. den Beschluss der Prufungsstelle fir Klasse H01J vom
15. Mai 2007 aufzuheben;

2. ein Patent mit der Bezeichnung ,Kathodenanordnung fur
eine Vorrichtung zum Zerstduben eines Targetpaares” und
dem Anmeldetag 9. Méarz 1995 auf der Grundlage folgender
Unterlagen zu erteilen:

Patentanspriche 1 bis 12, eingegangen am 17. Feb-
ruar 2007, gednderte Beschreibungsseite 1, einge-
gangen am 7. Juli 2006, urspringliche Beschrei-
bungsseiten 2, dritter Absatz bis Beschreibungs-

seite 7, eingegangen am 9. Marz 1995, weitere Sei-



ten 12 bis 14 mit Bezugszeichenliste, eingegangen
am 9. Marz 1995, sowie 5 Blatt Zeichnungen mit Fi-

guren 1 bis 5, eingegangen am 1. April 1995.

Ferner hat die Anmelderin im Beschwerdeschriftsatz angeregt, die Rickzahlung

der Beschwerdegebihr anzuordnen.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

.Kathodenanordnung fur eine Vorrichtung zum Zerstduben eines Targets,
gekennzeichnet durch
a) zwei Klammerleisten (37, 38), die jeweils auf einer Seite das Tar-
get (49) untergreifen;
b) eine Kopfplatte (41), welche die Klammerleisten (37, 38) jeweils auf
einer Seite Ubergreifen;
c) ein Magnetjoch (23) zwischen dem Target (49) und der Kopfplat-
te (41),
d) eine Vorrichtung (43 - 45, 71, 72) zwischen dem Magnetjoch (23)
und der Kopfplatte (41), mit welcher der Abstand zwischen der Kopf-
platte (41) und dem Magnetjoch (23) veranderbar ist.”

Hinsichtlich der Unteranspriiche sowie der weiteren Einzelheiten wird auf den Ak-

teninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin erweist sich als nicht begriindet, denn
der geltende Patentanspruch 1 ist unzulassig, da die Kathodenanordnung des
Patentanspruchs 1 Uber den Inhalt der urspringlichen Anmeldung hinausgeht
(8 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).



Bei dieser Sachlage kann die Erdrterung der Patentfahigkeit der Kathodenanord-
nung nach Patentanspruch 1 dahingestellt bleiben, vgl. BGH GRUR 1991,
120 - 121, 1.1. - ,Elastische Bandage".

1. Die Patentanmeldung betrifft eine Kathodenanordnung fir eine Vorrichtung

zum Zerstauben eines Targets.

Eine Zerstaubungsanlage mit einer solchen Kathodenanordnung besteht aus einer
Vakuumkammer, in der sich ein zu beschichtendes Substrat gegeniiber einem zu
zerstaubenden Target befindet, aus dem beschleunigte lonen das abzuschei-
dende Beschichtungsmaterial herausschlagen sollen. Dazu wird ein Inertgas,
bspw. Argon, in die Vakuumkammer eingebracht und eine Spannung zwischen
dem Substrat und dem Target angelegt. Das Inertgas wird in Kationen und Anio-
nen ionisiert, wobei die positiv geladenen Kationen zu dem auf negativem Poten-
tial liegenden Target beschleunigt werden und aus diesem Targetmaterialatome
herausschlagen. In einer Magnetronsputteranlage sind dem elektrischen Feld
Uber magnetische Pole zusatzliche magnetische Felder tGberlagert, die insbeson-
dere die Elektronen oberhalb des Targets auf Spiralbahnen zwingen und eine ho6-
here lonisation und Abscheiderate bewirken. Dies erlaubt eine Verringerung des
Prozessdrucks, was die Qualitdt der abgeschiedenen Schicht erhdht. Nach einer
bestimmten Zeit sind die zerstaubten Targets auszuwechseln, vgl. Beschrei-
bungsseite 1, eingegangen am 7. Juli 2006, Absatze 1 bis 4.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent als technisches Problem die Auf-
gabe zugrunde, eine Sputterkathode zu schaffen, deren Target leicht auswechsel-

bar ist, vgl. Beschreibungsseite 1, Absatz 5.



Diese Aufgabe wird durch eine Kathodenanordnung mit den Merkmalen des Pa-

tentanspruchs 1 gelést.

Dabei ist fur die Kathodenanordnung des Anspruchs 1 wesentlich, dass der Ab-
stand zwischen der Kopfplatte und dem Magnetjoch verénderbar ist und dass auf-
grund der das Target untergreifenden Klammerleisten die Befestigungselemente
des Targets nicht mehr verschraubt werden missen, so dass sich auch kein
Sputtermaterial an Schraubkdpfen bilden kann und zudem das Target leicht aus-
wechselbar ist, vgl. Beschreibungsseite 1, Absatz 7.

2. Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gehért im Zusammenhang
mit der Frage, ob eine unzulassige Erweiterung vorliegt, nur das, was den ur-
sprunglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist,
nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann, im vorlie-
genden Fall ein Diplom-Physiker mit Hochschulabschluss und mehrjahriger Be-
rufserfahrung bei der Konstruktion von Zerstaubungsanlagen, erst aufgrund seines
allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen
kann, vgl. GRUR 2010, 910 - Falschungssicheres Dokument.

Das Merkmal d) des Patentanspruchs 1 betreffend eine Vorrichtung zwischen dem
Magnetjoch und der Kopfplatte, mit welcher der Abstand zwischen der Kopfplatte
und dem Magnetjoch veranderbar ist, stellt eine unzulassige Abwandlung der
offenbarten Lehre dar und ist in dieser Breite den urspringlichen Unterlagen nicht
unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Denn die urspringliche Anmeldung
offenbart sowohl in der Beschreibungseinleitung als auch in den Ausfiihrungsbei-
spielen, Patentanspriichen und Figuren lediglich eine Kathodenanordnung mit ei-
ner speziell ausgebildeten Vorrichtung zwischen dem Magnetjoch (23) und der
Kopfplatte (41) aufweisend eine Profilleiste (44, 47), Auflauframpen (85, 86),
Spannbacken (71, 72, 73, 74), eine Spannschraube (69, 70) sowie eine Fe-
der (89), wobei jedoch nirgendwo im Text der urspringlichen Offenbarung ange-

geben ist, dass mit dieser Vorrichtung der Abstand zwischen der Kopfplatte und



dem Magnetjoch verandert wird. Der entsprechende Text der urspriinglichen Be-
schreibung (S. 4, zweiter Abs. bis S. 5, erster Abs. i. V. m. S. 5, letzter Abs. bis
S. 6, erster Abs.) lehrt lediglich, dass die Vorrichtung (43 - 45, 71, 72) zwischen
dem Magnetjoch und der Kopfplatte fur eine feste Halterung der Anordnung aus
Target, Magnetjoch und Kopfplatte in der durch die oberen und unteren Randteile
(59, 60; 63, 64) gebildeten Anordnung sorgt. Dass eine Abstandsénderung er-
reicht wird, ist im Text weder angesprochen noch ergibt sich dies fur den Fach-
mann in augenfalliger Weise, so dass dieses Merkmal den urspringlichen Unter-

lagen nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist.

Der Patentanspruch 1 ist somit unzuldssig, da sein Gegenstand lber den Inhalt
der urspringlichen Anmeldung hinausgeht.

3. Beidieser Sachlage war die Beschwerde der Anmelderin zurliickzuweisen.

4. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr aus Billigkeitsgrinden war nicht
anzuordnen (8 80 Abs. 3 PatG). Dies kame nur in Betracht, wenn bei ordnungs-
gemaler und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurlickweisungs-
beschlusses nicht in Betracht gekommen ware und damit die Erhebung einer Be-
schwerde sowie die Zahlung der Beschwerdegebihr hatte vermieden werden
kdnnen, vgl. Schulte PatG, 8. Auflage, § 80, Rdn. 111 f. und § 73 Rdn. 125.

Entgegen den Ausfuhrungen der Beschwerdefuhrerin hat die Prifungsstelle die
Zuriickweisung nicht damit begriindet, dass die urspriinglichen Patentanspriiche
nicht geadndert werden konnten. Vielmehr hat die Prifungsstelle in dem dem Zu-
rickweisungsbeschluss vorausgegangenen Prifungsbescheid vom 31. Okto-
ber die Grinde fur das Vorliegen einer unzulassigen Erweiterung angefihrt und
detailliert dargelegt, welche Merkmale ein zuldssiger Anspruch enthalten musste.
Dem hat die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 16. Februar 2007 unter Hinweis auf
die Gestaltungsfreiheit des Anmelders widersprochen und lediglich in Merkmal c)

des Patentanspruchs 1 den Begriff ,Korper* durch ,Magnetjoch” ersetzt. Die



Durchfihrung einer Anhérung hat sie jedoch nicht beantragt. Daraufhin hat die
Prufungsstelle die Anmeldung mit Beschluss vom 15. Mai 2007 aus den im vor-
hergehenden Bescheid genannten Griinden hinsichtlich des Vorliegens einer un-
zulassigen Erweiterung zurtickgewiesen und im Beschluss angefihrt, dass bei der
Untersuchung, ob eine unzuldssige Erweiterung vorliege oder nicht, die Prifungs-
stelle von der Frage auszugehen habe, ob die urspringliche Offenbarung fir den
Fachmann erkennen lasse, dass die gednderte Fassung des Anspruchs 1 von
vornherein vom Schutzbegehren umfasst werden solle oder nicht. Hierzu werde
jedoch weder auf den Inhalt der urspriinglichen Anspriche abgestellt, die im
Rahmen der urspriinglichen Offenbarung selbstverstandlich beliebig veranderbar
seien, noch werde eine Einengung des Patentbegehrens auf die Detailliertheit ei-
nes Ausfuhrungsbeispiels gefordert. Hingegen sei entscheidend, ob der geédnderte
Gegenstand in den urspringlichen Unterlagen als zur Erfindung gehorig offenbart

ist oder nicht.

Anders als von der Beschwerdefuhrerin im Beschwerdeschriftsatz behauptet, ist
die im Zurtickweisungsbeschluss formulierte Frage, ob die urspriingliche Offenba-
rung fuir den Fachmann erkennen lasse, dass die geanderte Fassung des An-
spruchs 1 von vornherein vom Schutzbegehren umfasst werden solle, kein ,reines
Wunschdenken der Prifungsstelle ohne jegliche rechtliche Basis” und auch keine
Beschrankung darauf, dass die Anspriche im Erteilungsverfahren nicht geandert
werden dirften. Vielmehr bringt diese Frage in Ubereinstimmung mit der Recht-
sprechung des BGH, bspw. BGH GRUR 2002, 51, li. Spalte, letzter Absatz
- Drehmomentibertragungseinrichtung - zum Ausdruck, dass der Patentanspruch
nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden darf, von dem der Durchschnitts-
fachmann auf Grund der urspringlichen Offenbarung nicht erkennen kann, dass
er von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein soll. Somit hat die Pri-
fungsstelle entgegen dem Vortrag der Beschwerdeflhrerin den Zuriickweisungs-
beschluss ordnungsgemé&l anhand der maRgeblichen gesetzlichen Bestimmun-

gen und der Rechtsprechung begrindet.



Der Anregung der Beschwerdefuihrerin auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr

konnte daher nicht entsprochen werden.

Dr. StroRner Metternich Brandt Dr. Friedrich

Cl



