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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 93 466.9

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 26. Mérz 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Strof3ner, des Richters Dr. Friedrich, der Richterin Dr. Hoppe und des
Richters Dr. Zebisch

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die vorliegende Anmeldung mit dem Aktenzeichen 103 93 466.9-34 und der Be-
zeichnung ,Verfahren zum Erzeugen eines Keramik-Mehrschicht-Substrats“ wurde
in deutscher Ubersetzung am 7. April 2005 als deutscher Teil der internationalen
Anmeldung PCT/JP2003/010609 (Veroffentlichungs-Nr. WO 2004/034758 Al) mit
dem internationalen Anmeldetag 22. August 2003 unter Inanspruchnahme der Pri-
oritat JP 2002-297837 vom 10. Oktober 2002 beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt eingereicht. Die Prufungsstelle fur Klasse HO5K hat im Prifungsverfahren

den Stand der Technik gemaf3 den Druckschriften

D1 US5102749 A

D2 EP 0329973 A1

D3 EP 1061 569 A2

D4 US 6139666 A

D5 DE 69936329 T2

D6  JP 04-243978 A (von der Anmelderin genannt)

D7 WO 99/56510 Al (von der Anmelderin genannt, PCT-Anmeldung der D5)

berlicksichtigt und im einzigen Prifungsbescheid vom 12. August 2010 insbeson-
dere ausgefiihrt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 angesichts der Druck-
schriften D1, D4 und D5 nicht auf einer erfinderischen Tétigkeit beruhe. Die An-
melderin hat dem mit Eingabe vom 20. Dezember 2010 widersprochen und in der

daraufhin am 24. Marz 2011 durchgefiihrten Anhérung einen neuen Anspruchs-



satz vorgelegt, dessen Gegenstand die Prifungsstelle aber weiterhin als durch die
Druckschriften D1, D4 und D5 nahegelegt angesehen hat, so dass die Anmeldung
von der Prufungsstelle in der Anhérung zurtickgewiesen wurde. lhre Entscheidung
hat die Priufungsstelle in einem auf den 22. Oktober 2012 datierten Beschluss be-
grindet, der in der elektronischen Akte des DPMA als PDF-Datei mit der Bezeich-
nung ,Zuruckweisungsbeschluss - Signiert und einer Signaturdatei ,SIG-1“ zu

finden ist.

Gegen diesen Beschluss, dem Vertreter der Anmelderin am 29. Oktober 2012 zu-
gestellt, richtet sich die fristgemal am 22. November 2012 beim DPMA eingegan-

gene Beschwerde.

Zusammen mit der Ladung zur mundlichen Verhandlung hat der Senat die Anmel-
derin auch auf die Relevanz der Druckschrift

D8 EP 0993 242 Al (englische Ubersetzung der D7)

hingewiesen.

Die Anmelderin beantragt:

1.
Den Beschluss der Prifungsstelle fiur Klasse HO5K vom
24. Marz 2011/ 22. Oktober 2012 aufzuheben.

2. a) Hauptantrag

Ein Patent zu erteilen mit der Bezeichnung

,verfahren zum Erzeugen eines Keramik-Mehrschicht-Substrats®,
dem PCT-Anmeldetag 22. August 2003 (PCT/JP2003/010609)
und der japanischen  Prioritdt: JP 2002/297837 vom
10. Oktober 2002 auf der Grundlage folgender Unterlagen:



Patentanspriiche 1  bis 7, vom 24. Marz 2011,
eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt
am selben Tag

urspringliche deutschsprachige Beschreibungsseiten 1
bis 25, eingegangen beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt am 7. April 2005 sowie

5 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 5, eingegangen
beim Deutschen Patent- und Markenamt am
7. April 2005.

2. b) Hilfsantrag 1
Hilfsweise vorgenanntes Patent zu erteilen auf der Grundlage fol-

gender Unterlagen:

Patentanspriiche 1 bis 7 vom 21. November 2012,
eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt
am 22. November 2012,

vorgenannte Beschreibungsseiten und Zeichnungen.

2. c) Hilfsantrag 2

Hilfsweise vorgenanntes Patent zu erteilen auf der Grundlage fol-

gender Unterlagen:

Patentanspriche 1 bis 7 vom 21. November 2012,
eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt
am 22. November 2012,

vorgenannte Beschreibungsseiten und Zeichnungen.

2. d) Hilfsantrag 3

Hilfsweise vorgenanntes Patent zu erteilen auf der Grundlage fol-

gender Unterlagen:

Patentansprtiche 1 bis 6 vom 26. Mérz 2015,

vorgenannte Beschreibungsseiten und Zeichnungen.



Anspruch 1 des Hauptantrags lautet folgendermal3en (Gliederung erganzt und

hinsichtlich des Rechtschreibfehlers ,Restmaterials® in Merkmal (e) korrigiert):

,verfahren zum Erzeugen eines Keramik-Mehrschicht- Substrats

(24), mit:

(&) einem Schritt eines Herstellens eines zusammengesetzten
Laminats (1), das ein ungebranntes Keramiklaminat (4), das
durch eine Laminierung einer Mehrzahl von Substratkera-
mikgrinschichten (2) gebildet ist, und eine Schrumpfverhin-
derungs-Keramikgriinschicht (5, 25) aufweist, die auf zumin-
dest einer der Hauptoberflachen des ungebrannten Kerami-
klaminats (4) angeordnet ist und im Wesentlichen nicht bei
der Brenntemperatur des ungebrannten Keramiklaminats (4)
gesintert werden kann;

(b) einem Schritt eines Brennens des zusammengesetzten
Laminats (1) bei einer Temperatur, bei der das ungebrannte
Keramiklaminat (4) gebrannt werden kann und die niedriger
ist als die Sintertemperatur der Schrumpfverhinderungs-Ke-
ramikgrunschicht (5, 25); und

(c) einem Schritt eines Entfernens der dem Brennschritt unterzo-
genen Schrumpfverhinderungs-Keramikgrunschicht (5, 25)
von dem gebrannten zusammengesetzten Laminat (1);

dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des Entfernens der

Schrumpfverhinderungs-Keramikgrinschicht (5, 25) Folgendes

beinhaltet:

(d) einen ersten Entfernungsschritt eines Sprihens eines fllssi-
gen Materials und eines komprimierten Gases gegen die
Schrumpfverhinderungs-Keramikgrinschicht (5, 25) auf der
Hauptoberflache des dem Brennschritt unterzogenen zu-
sammengesetzten Laminats (1), um einen Teil der

Schrumpfverhinderungs-Keramikgrinschicht (5, 25), der



nicht mit einer Glaskomponente des Keramik-Mehrschicht-
Substrats (24) reagiert hat, zu entfernen, und

(e) einen zweiten Entfernungsschritt eines Sprihens eines Kera-
mikpulvers, eines flissigen Materials und eines komprimier-
ten Gases gegen die Hauptoberflache des dem ersten Ent-
fernungsschritt unterzogenen Keramikmehrschichtsubstrats
(24), um ein Restmaterial auf einer Oberflache des Keramik-
Mehrschicht-Substrats (24), das bei dem ersten Entfer-

nungsschritt nicht entfernt wurde, zu entfernen."”

Die jeweiligen Hauptanspriche der Hilfsantrdge unterscheiden sich lediglich hin-

sichtlich der kennzeichnenden Merkmale von Anspruch 1 des Hauptantrags.

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags ergibt sich aus dem des Hauptantrags, in-
dem im Kennzeichen die Verfahrensreihenfolge und der Druck prazisiert werden.
Seine kennzeichnenden Merkmale lauten folgendermalRen (Gliederung ergénzt
und hinsichtlich des Rechtschreibfehlers ,Restmaterials® in Merkmal (e") korrigiert,

wobei Erganzungen zum Hauptantrag unterstrichen sind):

,(dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des Entfernens der
Schrumpfverhinderungs-Keramikgrinschicht (5, 25) Folgendes
beinhaltet:

d) einen ersten Entfernungsschritt eines Sprihens eines fllssi-
gen Materials und eines komprimierten Gases gegen die
Schrumpfverhinderungs-Keramikgrinschicht (5, 25) auf der
Hauptoberfliche des dem Brennschritt unterzogenen zu-
sammengesetzten Laminats (1), um einen Teil der
Schrumpfverhinderungs-Keramikgrinschicht (5, 25), der
nicht mit einer Glaskomponente des Keramik-Mehrschicht-

Substrats (24) reagiert hat, zu entfernen, und



e') nachfolgend zu dem ersten Entfernungsschritt einen zweiten

Entfernungsschritt eines Sprihens eines Keramikpulvers, ei-
nes flissigen Materials und eines komprimierten Gases ge-
gen die Hauptoberflache des dem ersten Entfernungsschritt
unterzogenen Keramikmehrschichtsubstrats (24), um ein
Restmaterial auf einer Oberflache des Keramik-Mehrschicht-
Substrats (24), das bei dem ersten Entfernungsschritt nicht
entfernt wurde, zu entfernen; und

f)  der Druck des komprimierten Gases bei dem ersten Entfer-

nungsschritt hdher ist als der Druck des komprimierten Ga-

ses bei dem zweiten Entfernungsschritt.”

Das Kennzeichen in Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags prazisiert zusatzlich,
dass das Spruhen mittels einer Duse erfolgt. Es hat folgenden Wortlaut (Gliede-
rung erganzt und hinsichtlich des Rechtschreibfehlers ,Restmaterials® in Merkmal

(e") korrigiert, wobei Ergdnzungen zum ersten Hilfsantrag unterstrichen sind):

,dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des Entfernens der
Schrumpfverhinderungs-Keramikgrinschicht (5, 25) Folgendes
beinhaltet:

(d") einen ersten Entfernungsschritt eines Sprihens eines flissi-
gen Materials und eines komprimierten Gases mittels einer
Duse (10) gegen die Schrumpfverhinderungs-Keramikgrtn-
schicht (5, 25) auf der Hauptoberflache des dem Brennschritt
unterzogenen zusammengesetzten Laminats (1), um einen
Teil der Schrumpfverhinderungs-Keramikgrinschicht (5, 25),
der nicht mit einer Glaskomponente des Keramik-Mehr-
schicht-Substrats (24) reagiert hat, zu entfernen, und

(e") nachfolgend zu dem ersten Entfernungsschritt einen zweiten
Entfernungsschritt eines Sprihens eines Keramikpulvers, ei-

nes flissigen Materials und eines komprimierten Gases mit-



(")

Der Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags ergibt sich aus dem des zweiten Hilfs-
antrags, indem im Kennzeichen zusatzlich die Merkmale des urspringlichen An-
spruchs 5 hinsichtlich der TeilchengrofRe des Keramikpulvers aufgenommen wer-
den. Die kennzeichnenden Merkmale lauten folgendermafien (Gliederung ergénzt

und hinsichtlich des Rechtschreibfehlers ,Restmaterials“ in Merkmal (e™) korrigiert,

tels einer Duse (10) gegen die Hauptoberflache des dem

ersten Entfernungsschritt unterzogenen Keramikmehr-
schichtsubstrats (24), um ein Restmaterial auf einer Oberfla-
che des Keramik-Mehrschicht-Substrats (24), das bei dem
ersten Entfernungsschritt nicht entfernt wurde, zu entfernen;
und

der Druck des komprimierten Gases bei dem ersten Entfer-
nungsschritt héher ist als der Druck des komprimierten Ga-

ses bei dem zweiten Entfernungsschritt.”

wobei Erganzungen zum zweiten Hilfsantrag unterstrichen sind):

,dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt des Entfernens der

Schrumpfverhinderungs-Keramikgrinschicht (5, 25) Folgendes

beinhaltet:

(@)

(")

einen ersten Entfernungsschritt eines Spruhens eines flussi-
gen Materials und eines komprimierten Gases mittels einer
Diuse (10) gegen die Schrumpfverhinderungs-Keramikgrtn-
schicht (5, 25) auf der Hauptoberflache des dem Brennschritt
unterzogenen zusammengesetzten Laminats (1), um einen
Teil der Schrumpfverhinderungs-Keramikgrinschicht (5, 25),
der nicht mit einer Glaskomponente des Keramik-Mehr-
schicht-Substrats (24) reagiert hat, zu entfernen, und

nachfolgend zu dem ersten Entfernungsschritt einen zweiten
Entfernungsschritt eines Sprihens eines Keramikpulvers, ei-

nes flissigen Materials und eines komprimierten Gases mit-



tels einer DuUse (10) gegen die Hauptoberflache des dem
ersten Entfernungsschritt unterzogenen Keramikmehr-
schichtsubstrats (24), um ein Restmaterial auf einer Oberfla-
che des Keramik-Mehrschicht-Substrats (24), das bei dem
ersten Entfernungsschritt nicht entfernt wurde, zu entfernen;

(f") der Druck des komprimierten Gases bei dem ersten Entfer-
nungsschritt héher ist als der Druck des komprimierten Ga-
ses bei dem zweiten Entfernungsschritt;

(g™ und die durchschnittliche Teilchengré3e des Keramikpulvers

bei dem zweiten Entfernungsschritt in dem Bereich von mehr

als 10 ym — 40 ym lieqgt.”

Hinsichtlich der abhangigen Anspriiche 2 bis 7 des Haupt- bzw. ersten und zwei-
ten Hilfsantrags, der abhangigen Anspriche 2 bis 6 des dritten Hilfsantrags und

der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde ist zulassig aber erfolglos.

1. Die in der elektronischen Akte des DPMA als ,Zurickweisungsbeschluss -
Signiert* bezeichnete PDF-Datei enthalt, ebenso wie die Dokument-Anzeige in der
Signatur-Datei, mehrere Beschlusstexte, so dass eine prazise Bestimmung der
Urschrift ebenso wie die Zuordnung der Signatur problematisch ist. Da der Tenor
und die Grinde der mehrfach vorhandenen Beschlusstexte jedoch Ulbereinstim-
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 Beruhrungen auf einer Tragerplatte), weshalb der Senat
keine Veranlassung sieht, das Verfahren nach 8 79 Abs. 3 PatG an das Deutsche

Patent- und Markenamt zurtickzuverweisen.



-10 -

2. Die Beschwerde der Anmelderin erweist sich nach dem Ergebnis der mandli-
chen Verhandlung als nicht begrindet, denn die Verfahren gemaf3 den jeweiligen
Patentanspriichen 1 nach Hauptantrag und nach dem ersten, zweiten und dritten
Hilfsantrag werden dem Fachmann durch den Stand der Technik gemafR der
Druckschriften D8 nahegelegt und sind daher jedenfalls gemal § 4 PatG wegen
fehlender erfinderischer Tatigkeit nicht patentfahig.

Bei dieser Sachlage kann die Zulassigkeit der geltenden Patentanspriiche sowie
die Erorterung der Neuheit dahingestellt bleiben (vgl. BGH GRUR 1991, 120-122,

insbesondere 121, II.1 - Elastische Bandage).

Der zustandige Fachmann ist hier als berufserfahrener und mit der Entwicklung
und Fertigung von Keramik-Mehrschicht-Substraten befasster Ingenieur der Elekt-
rotechnik mit Fachhochschulausbildung zu definieren.

3. Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zum Erzeugen eines Keramik-Mehr-
schicht-Substrats, auf dem Halbleiterbauelemente, Chipkondensatoren usw. be-
festigt werden sollen.

Bei der Herstellung solcher Keramik-Mehrschicht-Substrate wird erst ein unge-
branntes Keramiklaminat gebildet, indem Keramik-Grtinschichten mit Leiterstruktu-
ren aufeinander laminiert werden, und dann wird das Laminat gebrannt. Durch das
Brennen schrumpft jedoch das Laminat, was zu einem Abmessungsfehler vergli-

chen mit dem ungebrannten Keramiklaminat flhrt.

Um dieses ungewtinschte Schrumpfen zu verringern, ist in der Druckschrift D6
(JP 4-243978 A) vorgeschlagen worden, auf beiden Hauptoberflachen des unge-
brannten Keramiklaminats Keramik-Grtinschichten, die bei der Brenntemperatur
des ungebrannten Keramiklaminats nicht gesintert werden, anzuordnen, und das
ungebrannte Keramiklaminat bei einer Temperatur zu brennen, die héher ist als

die Sintertemperatur des ungebrannten Keramiklaminats und niedriger als die
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Sintertemperatur der zur Schrumpfverhinderung aufgebrachten Keramik-Grin-
schichten. Nach dem Brennen werden diese Schrumpfverhinderungs-Grin-
schichten wieder entfernt. Gemald den weiteren Ausflihrungen in der Beschrei-
bungseinleitung, ist ein spezielles Verfahren zum Entfernen der Schrumpfverhin-
derungs-Grunschichten aus der Druckschrift D7 (WO 99/56510 Al) bekannt.
Demnach werden dort drei verschiedene Verfahren beschrieben, namlich ein ers-
tes Verfahren, bei dem die Schrumpfverhinderungs-Griinschichten durch das
Sprihen von Keramikpulver zusammen mit komprimierter Luft auf das Laminat
entfernt werden, ein zweites Verfahren, bei dem ein Spriihen von Wasser gemein-
sam mit komprimierter Luft erfolgt und ein drittes Verfahren, bei dem eine Mi-
schung aus Keramikpulver mit Wasser gemeinsam mit komprimierter Luft auf das
Laminat gespriht wird. Wenn jedoch das erste, zweite und dritte Verfahren einzeln
verwendet werden, sind diese Verfahren insofern nachteilig, als beim ersten Ver-
fahren die Schrumpfverhinderungs-Grunschichten nur unzureichend entfernt wer-
den kénnen, und beim zweiten Verfahren in dem Fall, dass Glas in dem unge-
brannten Keramiklaminat enthalten ist, die Reaktionsschicht aus der Glaskompo-
nente des ungebrannten Keramiklaminats und der Keramikkomponente der

Schrumpfverhinderungs-Keramikgrinschichten nicht entfernt werden kénnen.

Verglichen damit kénnen durch das dritte Verfahren die Schrumpfverhinderungs-
Keramikgrunschichten zwar gut entfernt werden, jedoch muss, um das Sprihke-
ramikpulver wieder verwenden zu kénnen, das zu versprilhende Keramikpulver
eine durchschnittliche Teilchengrél3e aufweisen, die nahezu gleich derjenigen des
Keramikpulvers der Schrumpfverhinderungs-Keramikgriinschichten ist. Denn
wenn die Teilchengrél3e des Sprihkeramikpulvers grof3er ist als diejenige des Ke-
ramikpulvers der Schrumpfverhinderungs-Keramikgriinschichten, lasst sich das
Pulver der Schrumpfverhinderungs-Keramikschichten mittels eines Filters nur
schwer entfernen, so dass sich die durchschnittliche Teilchengréf3e der Sprihke-
ramikschichten im Laufe des Entfernungsvorgangs verandert und damit auch die
Entfernungsbedingungen fir die Schrumpfverhinderungs-Keramikschichten allge-

mein. Folglich ist es schwierig, eine einheitliche Verarbeitung gewahrleisten zu
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konnen. Wenn die durchschnittliche Teilchengrof3e der Sprihkeramikschichten
kleiner ist als diejenige der Schrumpfverhinderungs-Keramikschichten, kénnen die
Teilchen der Schrumpfverhinderungs-Keramikschichten zwar prinzipiell mittels
eines Filters entfernt werden. Da sich jedoch die durchschnittlichen Teilchengré-
Ren der verwendeten Keramikpulver nur unwesentlich voneinander unterscheiden,
wird auch ein Teil des Sprihkeramikpulvers durch den Filter entfernt, so dass sich
auch hier die Zusammensetzung des Spruhkeramikpulvers im Laufe des Entfer-
nungsschrittes verandert, so dass sich hier ebenfalls Probleme hinsichtlich einer
einheitlichen Verarbeitung der verschiedenen Laminate ergeben, vgl. geltende

Beschreibungsseiten 1 bis 3, erster Absatz.

Vor diesem Hintergrund liegt der Anmeldung als technisches Problem die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren zum einheitlichen Entfernen einer Schrumpfverhinde-
rungs-Keramiklage bei der Herstellung eines Keramik-Mehrschicht-Substrats unter
Verwendung der Schrumpfverhinderungs-Keramiklage bereitzustellen, vgl. gel-
tende Beschreibungsseite 3, seitentbergreifender zweiter Absatz.

Die Aufgabe wird durch die Verfahren nach den jeweiligen Anspriichen 1 des

Hauptantrags und des ersten, zweiten sowie dritten Hilfsantrags gelost.

Fur die Verfahren der jeweiligen Anspriiche 1 ist wesentlich, dass die Schrumpf-
verhinderungs-Keramikgriinschicht entfernt wird, indem in einem ersten Schritt ein
flussiges Material und ein komprimiertes Gas gegen die Schrumpfverhinderungs-
Keramikgrinschicht gespriht wird und danach in einem zweiten Schritt ein Kera-
mikpulver, ein flissiges Material und ein komprimiertes Gases gegen das Kera-
mikmehrschichtsubstrat gespruht wird. Die Verfahren des ersten und zweiten
Hilfsantrags zeichnen sich zusatzlich dadurch aus, dass der zweite Entfernungs-
schritt nachfolgend zu dem ersten durchgefiihrt wird und der Druck des kompri-
mierten Gases bei dem ersten Entfernungsschritt hoher ist als der Druck des
komprimierten Gases bei dem zweiten Entfernungsschritt, wobei die Verfahren

des zweiten bzw. dritten Hilfsantrags zusatzlich dahingehend prazisiert sind, dass
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das Spruhen mittels einer Duse erfolgt und die Teilchengrof3e des Keramikpulvers
gemald dem dritten Hilfsantrag auf einen Bereich von mehr als 10 pm bis 40 pm

beschrankt ist.

4. In Ubereinstimmung mit dem Oberbegriff des Anspruchs 1 offenbart die
Druckschrift D8 mit den Worten des Anspruchs 1 ein

Verfahren zum Erzeugen eines Keramik-Mehrschicht-Substrats (Method for pro-

ducing ceramic multilayer substrate / vgl. Titel), mit:

(a) einem Schritt eines Herstellens eines zusammengesetzten Laminats, das ein
ungebranntes Keramiklaminat (green sheet laminated body 2 / vgl. Fig. 1 u.
Abs. [0012]), das durch eine Laminierung einer Mehrzahl von Substratkera-
mikgriinschichten gebildet ist, und eine Schrumpfverhinderungs-Keramikgrin-
schicht (shrinkage suppression sheets 1 / vgl. Fig. 1 u. Abs. [0012]) aufweist,
die auf zumindest einer der Hauptoberflachen des ungebrannten Keramiklami-
nats (vgl. Fig. 1) angeordnet ist und im Wesentlichen nicht bei der Brenntem-
peratur des ungebrannten Keramiklaminats gesintert werden kann (vgl. Abs.
[0012]: ,[...] A material which does not sinter at the sintering temperature of the
green sheet laminated body 2 is selected for the shrinkage suppression sheet
17);

(b) einem Schritt eines Brennens des zusammengesetzten Laminats bei einer
Temperatur, bei der das ungebrannte Keramiklaminat gebrannt werden kann
und die niedriger ist als die Sintertemperatur der Schrumpfverhinderungs-Ke-
ramikgrunschicht (vgl. obige Fundstelle und Abs. [0012]: ,[...] Then, the green
sheet laminated body 2, on which the shrinkage suppression sheets 1 are
formed on both faces, is fired); und

(c) einem Schritt eines Entfernens der dem Brennschritt unterzogenen
Schrumpfverhinderungs-Keramikgriinschicht von dem gebrannten zusammen-
gesetzten Laminat (vgl. Abs. [0013]: ,After firing, the shrinkage suppression
sheets 1 formed on both faces of the green sheet laminated body 2 are re-

moved by spraying a mixture of water and alumina powder from a nozzle 4
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connected to a feeding pipe for supplying water and alumina powder mixture 5

and a feeding pipe for supplying compressed air 6.”);

Gemald der Lehre von Druckschrift D8 werden die Schrumpfverhinderungs-Kera-
mikgrunschichten nach dem Brennen mit Hilfe dreier unterschiedlicher Verfahren
entfernt, ndmlich indem auf das Substrat

(i) Wasser und komprimierte Luft oder

(i) Keramikpulver und komprimierte Luft oder

(iii) ein Wasser-Keramikpulver-Gemisch und komprimierte Luft

gespruht werden (vgl. das Abstract: ,[...] For removing the shrinkage suppression
sheets on both faces of the multi-layered ceramic substrate 2 after sintering, wa-
ter, ceramic powder, or water and ceramic powder mixture is sprayed together

with compressed air.”).

Im selbstéandigen Anspruch 9 der Druckschrift D8 ist das entsprechende Verfahren
folgendermal3en zusammengefasst:

LA method for manufacturing a multi-layered ceramic substrate in which a shrink-
age suppression sheet is formed on both faces of unfired laminated green sheets
before firing, and said shrinkage suppression sheet is removed after sintering;
wherein said shrinkage suppression sheet is removed by spraying at least one of

water, ceramic powder, and a mixture of ceramic powder and water together with

compressed air. “

Somit werden nach der Lehre dieses Anspruchs die Schrumpfverhinderungs-Ke-
ramikgriinschichten mit Hilfe wenigstens eines der drei Verfahren (i), (if) und (iii)
entfernt, was dem Fachmann den direkten Hinweis gibt, auch eine Kombination
der drei Reinigungsschritte zum Entfernen der Schrumpfverhinderungs-Keramik-
grinschichten einzusetzen. Dabei wird der Fachmann bereits aus Kostengrtinden
das eher preiswerte Verfahren (i) (Wasser und komprimierte Luft) als ersten Rei-
nigungsschritt verwenden, um das Substrat von den leichter zu entferndenden

Bestandteilen der Schrumpfverhinderungs-Keramikgriinschichten zu reinigen, und
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erst in einem zweiten Reinigungsschritt das eher teure Verfahren (iii) (Wasser-Ke-
ramikpulver-Gemisch und komprimierte Luft) zur Entfernung der hartnackigen

restlichen Bestandteile verwenden.

Folglich entnimmt der Fachmann der Druckschrift D8 in naheliegender Weise auch
die Merkmale (d) und (e) von Anspruch 1 des Hauptantrags, wonach der Schritt
des Entfernens der Schrumpfverhinderungs-Keramikgrinschicht Folgendes bein-
haltet:

(d) einen ersten Entfernungsschritt eines Sprihens eines flissigen Materials und
eines komprimierten Gases gegen die Schrumpfverhinderungs-Keramikgrin-
schicht auf der Hauptoberflache des dem Brennschritt unterzogenen zusam-
mengesetzten Laminats, um einen Teil der Schrumpfverhinderungs-Keramik-
grunschicht, der nicht mit einer Glaskomponente des Keramik-Mehrschicht-
Substrats reagiert hat, zu entfernen, und

(e) einen zweiten Entfernungsschritt eines Sprihens eines Keramikpulvers, eines
flussigen Materials und eines komprimierten Gases gegen die Hauptoberflache
des dem ersten Entfernungsschritt unterzogenen Keramikmehrschichtsub-
strats, beinhaltet, um ein Restmaterial auf einer Oberflache des Keramik-Mehr-
schicht-Substrats, das bei dem ersten Entfernungsschritt nicht entfernt wurde,

Zu entfernen.

Das Verfahren des Anspruchs 1 nach Hauptantrag wird dem Fachmann daher
durch die Druckschrift D8 nahegelegt und ist wegen fehlender erfinderischer Ta-

tigkeit nicht patentfahig.

5. Die Verfahren der jeweiligen Anspriiche 1 der Hilfsantrdge sind dem Fach-

mann ebenfalls durch Druckschrift D8 nahegelegt.

Denn das Zusatzmerkmal (e'), dass der zweite Entfernungsschritt nach dem ers-
ten Entfernungsschritt durchgefihrt wird, ergibt sich bereits aus den obigen Er-

lAuterungen zum Hauptantrag, und das Zusatzmerkmal (f'), wonach der Druck des
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komprimierten Gases bei dem ersten Entfernungsschritt (Wasser und Luft) hoher
ist als der Druck des komprimierten Gases bei dem zweiten Entfernungsschritt
(Wasser, Luft und Keramikpulver) entnimmt der Fachmann der Tabelle 1 von
Druckschrift D8, die fur den ersten Entfernungsschritt einen Druck von 5,3 kg/cm?2
(PartikelgréRe von 0 um = keine Partikel) und fur den zweiten Entfernungsschritt
einen Druck von 3,5 kg/cm? angibt. Dass zudem das Sprihen entsprechend den
Merkmalen (d") und (e") mittels einer Diuse erfolgt und die durchschnittliche Teil-
chengroRe des Keramikpulvers bei dem zweiten Entfernungsschritt entsprechend
dem Merkmal (g") in dem Bereich von mehr als 10 um bis 40 um liegt, offenbart
die Druckschrift D8 bspw. in Abs. [0013] (nozzle 4) und in dem auf Anspruch 9
rickbezogenen Anspruch 12 (wherein a mean particle size of said ceramic powder
is between 0.1 and 150um).

6. Der Vertreter der Anmelderin hat hinsichtlich des Zusatzmerkmals (g"), das
die durchschnittliche Teilchengréf3e des Keramikpulvers bei dem zweiten Entfer-
nungsschritt auf einen Bereich von mehr als 10 um bis 40 um beschrankt, vorge-
tragen, dass die Anspriche 11 und 12 der Druckschrift D8 aufgrund ihrer unter-
schiedlichen GréfRenangaben widerspruchlich seien, und dass der Fachmann die-
sen Widerspruch anhand der Beschreibung der Druckschrift D8 aufzuklaren ver-
suche. Dort sei in den Absatzen [0015], [0016] und [0019] ausgefuhrt, dass die
durchschnittliche TeilchengroRe des Keramikpulvers bei dem Verfahrensschritt (ii)
(Keramikpulver und komprimierte Luft) im Bereich von 0,1 bis 150 pm liege und
bei dem Verfahrensschritt (iii) (Wasser-Keramikpulver-Gemisch und komprimierte
Luft) im Bereich von 0 bis 10 um, so dass der Fachmann die entsprechenden An-
spriche 11 und 12 auch so verstehe. Insbesondere halte ihn der Hinweis in Ab-
satz [0019], wonach in dem Fall, dass die Teilchengrof3e des Keramikpulvers au-
Rerhalb obiger Bereiche liege, durch die Reinigungsschritte Risse auf der Oberfla-
che der Keramiksubstrats gebildet werden kénnten, davon ab, bei dem zweiten
Entfernungsschritt fir das Keramikpulver eine mittlere Teilchengréf3e im Bereich
von mehr als 10 um bis 40 um zu wahlen, so dass jedenfalls das Verfahren nach

Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.
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Dieser Argumentation konnte sich der Senat jedoch nicht anschlieRen. So geho-
ren die Anspruche einer Offenlegungsschrift in gleicher Weise zum Offenbarungs-
gehalt einer Patentanmeldung wie deren Beschreibung und Figuren, und im Fall
der sehr Ubersichtlichen Druckschrift D8 sind die in den Anspriichen 1 bis 13 wie-
dergegebenen Verfahren bereits aus sich heraus verstandlich und in keinster
Weise widersprichlich. Insbesondere geben die von der Anmelderin angespro-
chenen Anspriche 11 und 12 in Ublicher Weise einen engen und einen breiten
Bereich fur die mittlere TeilchengroRe des Keramikpulvers an, wobei beide An-
spruche direkt auf den Nebenanspruch 9 riickbezogen sind, so dass die Tatsache,
dass Anspruch 11 enger gefasst ist als Anspruch 12 auch zu keinem Widerspruch
fuhrt. Wie zudem in Absatz [0014] der Druckschrift D8 erlautert, betreffen die bei-
den Ausfiihrungsbeispiele ein spezielles Keramik-Mehrschicht-Substrat mit einer
200 pm dicken Schrumpfverhinderungs-Keramikgriinschicht aus Aluminiumoxid,
wobei sich die Abséatze [0018] und [0019] explizit auf diese Ausfihrungsbeispiele
beziehen (vgl. in Abs. [0018]: ,In this exemplary embodiment [...]“ und in Abs.

[0019]: [...] shown in the above examples [...]), so dass die Erlauterungen in den

Absétzen [0018] und [0019] dem Fachmann allenfalls die Lehre geben kdnnen,
dass in diesem speziellen Fall eine Teilchengré3e von nicht grof3er als 10 pm bei
dem Entfernungsschritt (iii) vorteilhaft sein kann. Eine allgemeine Lehre, die Teil-
chengroRe nicht groRer als 10 um zu wahlen, kann dieser Fundstelle jedoch nicht
entnommen werden. Dies kommt in den Anspriichen auch dadurch zum Ausdruck,
dass keiner der beiden selbstandigen Anspriche 1 und 9 auf eine bestimmte Teil-
chengrof3e beschrankt ist und in den Ansprichen 6 und 12 fir die Teilchengréf3en
breite Bereichsangaben (between 0.1 and 150 pm) genannt werden. Dartber hin-
aus weil3 der fachkundige Leser, dass in Patentdokumenten die Anspriiche gene-
rell die allgemeine Lehre wiedergeben sollen, wohingegen die Ausfuhrungsbei-
spiele einen ganz speziellen Ausschnitt dieser allgemeinen Lehre beschreiben,

ohne sie auf die dort genannten Parameter zu beschranken.

7. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Verfahren der Unteranspriche gemaf

dem Hauptantrag bzw. dem ersten, zweiten oder dritten Hilfsantrag patentféahig
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sind, denn wegen der Antragsbindung im Patenterteilungsverfahren fallen mit dem
Patentanspruch 1 auch die selbstdndigen Patentanspriiche und die mittelbar oder
unmittelbar auf die selbstandigen Patentanspriche rickbezogenen Unteranspri-
che (vgl. BGH GRUR 2007, 862, 863 Tz. 18 - Informationsubermittiungsverfahren

II'm. w. N.).

8. Bei dieser Sachlage war die Beschwerde der Anmelderin zurlickzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbe-
schwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie
nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensméngel geriigt wird, ndm-
lich

1. dass das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt
war,

2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Auslibung 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 Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens
ausdricklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. dass der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften Gber die Offentlichkeit des
Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. dass der Beschluss nicht mit Grinden 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 Bevollmach-
tigten in elektronischer Form bei der elektronischen Poststelle des BGH,
www.bundesgerichtshof.de/erv.ntml. 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 Prufung und fir die Formate des elektronischen
Dokuments werden auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs

www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gegeben.

Dr. Stro3ner Dr. Friedrich Dr. Hoppe Dr. Zebisch
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