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Sachverhalt und Antréage

0711.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der

Ei nspruchsabteilung, mt der das europai sche Patent

No. O 694 507 wi derrufen wurde. Der angefochtenen

Ent schei dung | agen di e am 18. Okt ober 2000 ei ngereichten
Anspriche 1 bis 6 zugrunde. Anspruch 1 hat fol genden
Wortl aut:

"1. Bauteil aus IndiumZinn-Oxid mt einer mttleren

Kor ngr 63e der gesinterten Oxidparti kel von nmehr als

2 pum und mt einer Dichte von nehr als 95% sei ner

t heoreti schen Dichte, dadurch gekennzei chnet, dal3 die
Oxidparti kel mt einem Gewi chtsanteil von m ndestens 97%
als Mschkristall imKristallgitter von I ndi um Oxid
vorliegen.”

Nach der angefocht enen Entschei dung mangel e es dem
Cegenstand des Anspruchs 1 an Neuheit gegenuber D3
(EP-A-0 584 672). In der Entscheidung wird u. a.

ausgef hrt, aus der Berechnung der Beschwerdef Uhrerin
konne nicht gefol gert werden, dalR das Material aus

Bei spiel 17 der D3 den erforderlichen Anteil von 97% an
M schkristall nicht aufweise. Die C2-Phase sei als

M schkristall anzusprechen und werde auch in D3 sel bst
so bezeichnet. Di ese Phase bestehe aus ei nem | ndi unoxi d-
Kristallgitter, bei demregellos In durch Sn
substituiert sei. Damt falle sie unter den in

Anspruch 1 verwendeten Begriff "M schkristall im
Kristallgitter von IndiumOxid". Selbst wenn in den

Bei spi el en der D3 C2- Phase vorhanden sei, so sei diese
dem Gesantanteil an M schkristall phasen i m
Kristallgitter von Indiunoxid zuzurechnen, womt deren
Anteil am Gesanmtrmaterial die im Streitpatent geforderten
97% uber st ei ge.
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Mt der Beschwerdebegrindung hat di e Beschwerdefihrerin
(Patentinhaberin) am26. April 2001 vier Hilfsantréage
sow e Vergl ei chsversuche eingereicht. D e

Beschwer degegnerin (Ei nsprechende) hat mt Ei ngabe vom
31. Mai 2002 i hren Einspruch zurickgenonmen. Am 6. Mirz
2003 hat eine mundliche Verhandl ung stattgefunden. In
der nmindl i chen Verhandl ung wurden di e Fragen der Neuheit
und erfinderischen Tatigkeit des Produktes genafld
Anspruch 1 des Hauptantrags vom 18. Oktober 2000
erdortert. Die Beschwerdefihrerin hat dann den

Haupt antrag vom 18. Cktober 2000 und den Hilfsantrag 1
vom 26. April 2001 zurickgenommen. Sie hat die Anspriche
1 bis 4 gemald Hilfsantrag 2 vom 26. April 2001 als

Haupt antrag (und ei nzi gen Antrag) eingereicht. Anspruch
1 genmdld Hauptantrag vom 6. Marz 2003 hat fol genden

Wortl aut:

"1. Verfahren zur Herstellung von Bauteilen aus |ndium
Zinn-Oxid, mt einer mttleren Korngrof3e der gesinterten
Oxi dparti kel von nmehr als 2 um und mt einer Dichte von
mehr als 95% i hrer theoretischen Dichte, wobei die

Oxi dparti kel mt einem Gewi chtsanteil von m ndestens 97%
als Mschkristall imKristallgitter von I ndi um Oxid
vorliegen, durch Formen ei nes Rohlings aus ei nem eine

M schkri stal | phase aus I ndium Oxid und Zi nn-Oxid

ent hal tenden M schkristall pul vers, und Sintern des
Rohl i ngs, dadurch gekennzeichnet, dal3 das Sintern bei
Tenperaturen unterhalb von 1100°C, vorzugswei se be
Tenperaturen Zw schen 800°C und 1050°C erfol gt und dal
das M schkristall pul ver eine BET-Cberfl ache von weni ger
als 5 nt/g aufweist."

Am Ende der mindl i chen Verhandl ung beantragte die
Beschwer def Ghrerin di e Auf hebung der angefocht enen
Ent schei dung und di e Zurickverwei sung des Falles an die
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erste Instanz zur Fortsetzung des Verfahrens auf der
G undl age des in der mindlichen Verhandl ung tberreichten
Haupt ant r ages.

Ent schei dungsgr inde

0711.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Di e Anspriuche 1 bis 4 gemald dem Hauptantrag erfillen die
Vorschriften des Artikels 123 (2) und (3) EPU. Der

Ver f ahr ensanspruch 1 unterscheidet sich vomerteilten
Anspruch 3 nur dadurch, daR der Verweis auf Anspruch 1
durch die Merkmal e des erteilten Anspruchs 1 ersetzt
worden ist. Durch diese Anderung ist der Schutzbereich
des Streitpatents nicht erweitert worden

Der geltende Hauptantrag enthalt keine Sachanspriche
mehr. Die Wderrufsgriunde beziglich der nmangel nden
Neuheit der Sachanspriche gegentuber D3 gelten nicht fuar
di e jetzigen Verfahrensanspriche. Das Verfahren genald
Anspruch 1 ist gegenuber dem zitierten Stand der Technik
neu. Dies wrde nicht bestritten, so dalR sich weitere
Ausf Uhrungen hi erzu eribrigen

I n der angefochtenen Entscheidung ist nicht Uber die
Frage der erfinderischen Tatigkeit gegenuber dem
zitierten Stand der Techni k abschliefRend entschi eden
worden. Die Kammer héalt es nicht fidr angezeigt, diese
Frage sel bst zu untersuchen und macht von i hrer Befugnis
nach Artikel 111 (1) EPU Gebrauch, entsprechend dem
Antrag der Beschwerdefihrerin, die Sache zur Fortsetzung
des Verfahrens an di e Ei nspruchsabteil ung

zur ickzuver wei sen
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e angefochtenen Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurickverw esen zur
Fortset zung des Verfahrens auf der G undl age des in der
nindl i chen Ver handl ung uberrei chten Hauptantrags.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

U. Bul t mann R Spangenberg
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