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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Einsprechende hat gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, mit der das europaische
Patent Nr. EP 2 424 683 in geadnderter Fassung
aufrechterhalten wurde, form- und fristgerecht

Beschwerde eingelegt.

Mit dem Einspruch war das Patent in vollem Umfang unter
Geltendmachung samtlicher Einspruchsgriinde nach

Artikel 100 EPU angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass die
Anspruchsgegenstande nach dem Hauptantrag der
Patentinhaberin, der gegeniiber denen des Patents in der
erteilten Fassung Anderungen enthielt, den
Erfordernissen der Artikel 54, 56, 83 sowie 123 (2) und
(3) EPU geniigten.

Die vorliegende Entscheidung stitzt sich auf folgende

Dokumente:

D1: WO 2009/056635 A2

D2: US 2004/0076837

D4: DE 10 2006 032 568 Al
D5: EP 0 752 483 Al

D7: WO 2004/063422 A2

D8: WO 03/002269 A2

D9: WO 97/38850 Al.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und

den Widerruf des Streitpatents.



VI.

VIT.
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Die Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen)

beantragten

die Zurickweisung der Beschwerde (d.h., die
Aufrechterhaltung des Patents in gednderter Fassung
auf der Basis des Hauptantrages, den die
Einspruchsabteilung in der angefochtenen
Entscheidung als mit den Erfordernissen des EPU
vereinbar erachtet hat),

hilfsweise

bei Aufhebung der angefochtenen Entscheidung

die Aufrechterhaltung des Patents in gednderter
Fassung auf der Basis eines der mit der
Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrage 1
bis 10.

Mit einer Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020
teilte die Kammer den Parteien ihre vorlaufige
Beurteilung der Sach- und Rechtslage mit, derzufolge
die Argumente der Beschwerdefilthrerin zur Unrichtigkeit
der Feststellungen der Einspruchsabteilung zur
Patentfédhigkeit der mit dem Hauptantrag beanspruchten
Erfindung nicht iberzeugten und die seitens der
Beschwerdefilhrerin geltend gemachten Einwande der
Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Fassung auf

der Basis des Hauptantrages nicht entgegenstiinden.

Die mindliche Verhandlung vor der Kammer fand am
24 . Februar 2021 statt. Wegen der Einzelheiten des
Verlaufs der miindlichen Verhandlung wird auf das
Protokoll Bezug genommen. Die Entscheidung wurde am

Schluss der miindlichen Verhandlung verkindet.
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Der unabhédngige Anspruch 1 gemdf Hauptantrag lautet:

"Verfahren zum Beschichten der Oberfldche eines
Metallsubstrates, mit folgenden Schritten:

A. Bereitstellen des Metallsubstrates,

B. Beschichten der Substratoberfldche in einem
Plasmapolymerisationsreaktor mittels
Plasmapolymerisation, wobei in Schritt B fir das Plasma
(a) Precursor (en) bestehend aus einer oder mehreren
siliciumorganischen Verbindungen oder (b) Precursor (en)
bestehend aus einer oder mehreren siliciumorganischen
Verbindungen und weiteren Verbindungen eingesetzt
werden und in Schritt B das Metallsubstrates im
Plasmapolymerisationsreaktor so angeordnet wird, dass
es als Kathode geschaltet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren so gefithrt
wird, dass die durch das Verfahren hergestellte
Beschichtung eine Dehnung bis Mikroriss von 2 1,5 %,
einen nach ASTM D 1925 bestimmten Gelbindex (Yellow
Index) von < 4 und

eine mittels Nanoindentation zu messende Harte im
Bereich von 2,5 bis 10 GPa,

einen durch Messung mittels XPS bestimmbaren Anteil wvon
Kohlenstoff von 3 bis 28 Atom-%, bezogen auf die
Gesamtzahl der in der Beschichtung enthaltenen
Kohlenstoff-, Silicium- und Sauerstoffatome aufweist,
mit der MaBgabe, dass das Metallsubstrat kein
Leichtmetallsubstrat und kein Titan ist und mit der
MaBgabe, dass fir den Fall einer Dehnung bis Mikroriss
der Beschichtung von < 2,2 % die mittels
Nanoindentation zu messende Harte 2 6 GPa betragt wobei
das Verhaltnis der dem Plasma in Schritt B zugefiihrten
Gasflisse von Sauerstoff und den Precursor( en) im
Bereich von 1:1 bis 6:1 liegt wahrend Schritt B eine
Regelung erfolgt, so dass der Seif-Bias im Bereich von
50 bis 1000 V liegt."
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Der unabhdngige Anspruch 11 gemdaB Hauptantrag lautet:

"Beschichtetes Metallsubstrat, umfassend ein
Metallsubstrat und darauf angeordnet eine
plasmapolymere Beschichtung, wobei die Beschichtung

- eine Dehnung bis Mikroriss von 2 1,5 %

- einen nach ASTM D 1925 bestimmten Gelbindex (Yellow
Index) von < 4 und

- eine mittels Nanoindentation zu messende Harte im
Bereich von 2,5 bis 10 GPa,

- einen durch Messung mittels XPS bestimmbaren Anteil
von Kohlenstoff von 3 bis 28 Atom-%, bezogen auf die
Gesamtzahl der in der Beschichtung enthaltenen
Kohlenstoff-, Silicium- und Sauerstoffatome aufweist,
mit der MaBgabe, dass das Metallsubstrat kein
Leichtmetallsubstrat und kein Titan ist und mit der
MaBgabe, dass fir den Fall einer Dehnung bis Mikroriss
der Beschichtung von < 2,2 % die mittels

Nanoindentation zu messende Harte 2 6 GPa betragt."

Der unabhdngige Anspruch 15 gemdaB Hauptantrag lautet:

"Verwendung einer durch ein Verfahren nach einem der
Anspriche 1 bis 10 herstellbaren oder hergestellten
plasmapolymeren Beschichtung oder einer plasmapolymeren
Beschichtung wie in einem der Anspriche 11 bis 14
definiert als Schutz- oder Funktionsschicht auf
Metallen, mit der MaRgabe, dass es sich um keine
Leichtmetalle und kein Titan handelt, und/oder

wobel das Substrat eine Spritzgussform oder ein Teil

hiervon ist."

Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Parteien

wird im Detail in den Entscheidungsgriinden diskutiert.
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Entscheidungsgriunde

1. Disclaimer - unzuldssige Anderung

1.1 Der eingefithrte Disclaimer, dass das Metallsubstrat
"kein Titan" ist, erfille, so die Beschwerdefiihrerin,
nicht die Kriterien der Entscheidung der GroBen
Beschwerdekammer G 1/03 (Abl. EPA 2004, 413) und fihre
daher zu einer unzulidssigen Anderung im Sinne von
Artikel 123 (2) EPU.

Durch das nicht weiter qualifizierte Ausnehmen von
Titan werde ein groRerer Bereich als fir die Abgrenzung
gegeniiber D1, einem Dokument nach Artikel 54 (3) EPU,
notig ausgeschlossen, da die Auswahl des Substrates mit
unterschiedlichen Bereichen fiir z.B. den Gelbindex, die
Precursorzusammensetzung und den Kohlenstoffgehalt in

Beziehung stehe.

Die Begrindung der angefochtenen Entscheidung, dass
eine genauere Abgrenzung zur Unklarheit fiihre, weil sie
dann eine Mehrzahl von Disclaimern enthielte, kdnne den
vorliegenden viel zu breiten nicht offenbarten
Disclaimer nicht zul&dssig gemdR Artikel 123 (2) EPU

machen.

Es gebe angesichts der Tatsache, dass die Angaben
bezliglich Kohlenstoffgehalt, Gelbindex und Ha&rte sehr
ahnlich formuliert in D1 und im Streitpatent sind, fir
jede einzelne Ausfihrungsform, die in D1 offenbart ist,
und bei der Titan zu Anwendung kommt, eine genauere und
konkretere Moglichkeit zur Abgrenzung anhand eines

Disclaimers.
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Die Kammer hat sich diesem Einwand aus den folgenden

Grinden nicht angeschlossen.

Die Einspruchsabteilung hat bei der Diskussion des
Disclaimers "kein Titan" korrekterweise berilicksichtigt,
dass die Entscheidung G 1/03 (supra; siehe auch G 1/16,
ABRl1. EPA 2018, A70) verlangt, dass der Disclaimer auch
die Voraussetzung des Artikels 84 EPU erfiillen sollte
(siehe G 1/03, supra, Nr. 3, Absatz 3, der Grinde).

Die Bedingung, dass ein Disclaimer nicht mehr
ausklammern sollte als notwendig ist, um die Neuheit
wiederherzustellen, sollte dabei pragmatisch und unter
Beriicksichtigung des primédren Zwecks angewandt werden,

willkiirliche Anderungen der Anspriiche zu vermeiden.

Der Behauptung der Beschwerdefilthrerin, dass im
vorliegenden Fall diese Bedingung mit einer Vielzahl
weiterer Disclaimer innerhalb des bereits vorhandenen
Disclaimers, die eine Vielzahl von Merkmalen erfassen
missten, erfillbar ware, ohne dabei die Erfordernisse
des Artikel 84 EPU zu verletzen, ist nicht iiberzeugend.
Auch wenn der Beschwerdefihrerin darin zuzustimmen ist,
dass es verfahrensrechtlich nicht ihre Aufgabe ist und
sein kann, eine konkrete Alternativformulierung eines
Disclaimers vorzuschlagen, so bleibt ihre Behauptung
derart im Pauschalen verhaftet, dass nicht einmal
ansatzweise erkennbar ist, ob tatsachlich vorliegend
ein enger gefasster Disclaimer iiberhaupt denkbar ware.
Dazu ware ein zumindest skizzierender Vortrag der
Beschwerdefilhrerin zur Stiitzung ihrer véllig
unsubstantiierten Behauptung angezeigt gewesen, wie
eine solche alternative Abgrenzung anhand von einer
Mehrzahl von miteinander verbundenen Disclaimern die

Minimalanforderungen an die Klarheit erfiillen kdnnte.
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Die Beschwerdefiihrerin hat dazu weder in der
Beschwerdebegriindung noch in der miindlichen Verhandlung
weiter vorgetragen, um iUberzeugend darzutun, dass und
warum die angefochtene Entscheidung in diesem Punkt

aufzuheben sein sollte.

Das Dokument D1 betrifft Beschichtungen, die
ausschlieBlich auf Leichtmetallsubtrate (inklusive

Titan, siehe 3, Zeile 33) angebracht werden.

Der Disclaimer "kein Titan" kann somit dem
Grundgedanken der Entscheidung G 1/03 (supra) nicht
zuwiderlaufen, weil er zu keiner willkiirlichen Anderung
der Anspriiche fihrt (siehe dazu T 2130/11, Grinde,
Punkt 2.10). Ein etwaiger Ausschluss einzelner
Ausfiihrungsformen betradfe wohl auch nur einen kleineren
Bereich als nétig wédre, um die Neuheit gegeniiber D1

herzustellen.

Damit greift das Argument der Beschwerdefilhrerin nicht
durch, dass die vorliegende Anspruchsformulierung
anhand eines Disclaimers einen groReren Bereich als fir
die Abgrenzung gegeniiber einem Artikel 54 (3) EPU

Dokument notig ausschlieBt.

Die Kammer kann somit der Argumentation der
Beschwerdefiihrerin nicht folgen und schlieBt sich im
Wesentlichen den begriindeten Feststellungen der
Einspruchsabteilung an (siehe Punkt 12 der

Entscheidungsgrinde) .
Ausfiihrbarkeit
Der Anspruch 1 sei, so die Beschwerdefiihrerin, in sich

so widersprichlich, dass der Fachmann die beanspruchte

Erfindungen nicht ausfihren konne.
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Es bestiinden ernsthafte Zweifel, ob bei einem Self-Bias
von 1000 V auch der beanspruchte Gelbindex von 4 oder
weniger erreicht werden konne, weil D1 offenbare, dass
bereits bei einem Self-Bias von 150 V eine schwach
gelbe, bei 300 V eine gelbe Erscheinung auftrete
(Beschwerdebegriindung, Seite 48, dritten Absatz).

Die dementsprechende Begrindung der Einspruchsabteilung
sei nicht Uberzeugend, derzufolge ein vorilbergehendes
kurzes Erreichen von 1000 V, gefolgt von einem
sofortigen Spannungsabfall, ein ausfihrbares
Ausfihrungsbeispiel sei, bei welchem der geforderte

Gelbwert erreicht werden konne.

Grund dafir sei, dass Absatz [0041] des Streitpatents
beweise, dass der Self-Bias konstant bleiben misse, um

einen homogenen Schichtaufbau zu ermdglichen.

Augrund dieser im Streitpatent enthaltenen Aussage
bleibe es unklar, wie eine Beschichtung erhalten werden
konne, die gleichzeitig unter Einstellung eines Self-
Bias von 1000 V hergestellt werde und einen Gelbindex

von 4 oder weniger aufweise.

Die Kammer ist von dieser Argumentation nicht

Uberzeugt.

Die Einspruchsabteilung befand, dass, weil die
Beschreibung dem Fachmann geniigend Hinweise fir die
Ausfihrbarkeit gibt, die Beweislast flir die Behauptung
einer Offenbarungsliicke bei der Beschwerdefiihrerin

liegt (siehe Punkt 15 der angefochtenen Entscheidung).

GemaR der gefestigten Rechtsprechung tragt die

Beschwerdefiihrerin die Beweislast dafir, dass der
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Fachmann nicht in der Lage ist, die in einem
aufrechterhaltenen Patent beanspruchte Erfindung
ausfithren zu kénnen (siehe die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 9. Auflage 2019, II.C.9, erster
Absatz) .

Die Beschwerdefihrerin ist im vorliegenden Verfahren
ihrer diesbeziiglichen Darlegungs- und Beweispflicht
nicht nachgekommen, weil sie ihre Behauptungen, dass
der Fachmann nicht in der Lage ware, eine Beschichtung
auszufiihren, die gleichzeitig unter Einstellung eines
Self-Bias von 1000 V hergestellt wird und einen
Gelbindex von 4 oder weniger aufweist, weder
Uberzeugend substantiiert noch mit geeigneten

Beweilismitteln unterstitzt hat.

Absatz [0041] des Streitpatents beschreibt lediglich
die Vorteile, die erreicht werden kodnnen, wenn der
Self-Bias konstant ist (der Aufbau der Schicht kann
besonders genau kontrolliert werden), enthdalt aber
keine Lehre, die den Fachmann veranlasste, von einem

variablen Self-Bias unbedingt abzusehen.

Dieser Absatz kann somit nicht als Beweis dafiir gelten,
dass keine Beschichtung mdéglich ist, wenn der Self-Bias
wahrend der Beschichtung nicht zwingend konstant bleibt
und dass der Fachmann nicht weill, wie eine
Beschichtung, die gleichzeitig unter Einstellung eines
Self-Bias von 1000 V hergestellt wird und einen
Gelbindex von 4 oder weniger aufweist, zu realisieren

ware.

Auch die Argumentation anhand von D1 kann die Kammer

nicht uberzeugen.
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D1 offenbart Beschichtungen, bei denen bereits ab einem

Self-Bias von 150 V eine gelbe Erscheinung auftritt.

Die Beschwerdefiihrerin sieht darin ein Indiz dafir,
dass der Fachmann, "ernsthafte Zweifel" habe, ob bei
einem Self-Bias von 1000 V der beanspruchte Gelbindex

von 4 oder weniger nicht erreicht werden kdnne.

In Ermangelung eines substantiierten Vortrages der
Beschwerdefiithrerin vermag die Kammer nicht zu erkennen,
warum solche "ernsthaften Zweifel" als ein Beweils fir
eine mangelnde Ausfiihrbarkeit der Erfindung, wie diese
vorliegend in Anspruch 1 formuliert wurde, angesehen

werden sollten (Beschwerdeerwiderung, Punkt 7).

Die Beschwerdefiihrerin hat somit nicht iberzeugend
dargelegt, warum die unter Punkt 15 der angefochtenen
Entscheidung gezogene Schlussfolgerungen nicht korrekt

sind.

Die Beschwerdefilhrerin argumentiert weiterhin (siehe
Punkt 6.2 der Beschwerdebegriindung), dass der Fachmann

nicht wisse, wie er die beanspruchten Eigenschaften

"Dehnung bis Mikroriss", "Gelbindex", "Harte", "Anteil

von Kohlenstoff"

ohne unzumutbaren Aufwand ausfiihren konne, weil sich
diese nicht zwingend aus den Prozessparametern (Art der
Precursoren, Schaltung des Substrates als Kathode,

Verhaltnis Sauerstoff/Precursoren, Self-Bias) ergeben.

Wie bereits oben ausgefihrt, tragt die
Beschwerdefilhrerin die Beweislast zu zeigen, dass der

Fachmann nicht in der Lage ist, die im Streitpatent,
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d.h. in einem aufrechterhaltenen Patent, beanspruchte

Erfindung ausfiihren zu konnen.

Die Kammer erachtet die Einwande der Beschwerdefilthrerin
bereits deshalb filir nicht Uberzeugend, weil diese in
Widerspruch zu der eigenen Aussage der
Beschwerdefithrerin stehen (siehe Punkt 5.1.2 der
Beschwerdebegriindung), dass diese Eigenschaften (z.B.
Gelbwert) sich zwingend aus den Prozessparametern

(Self-Bias) ergeben miissten.

Die Beschwerdefilhrerin hat im Ubrigen weder in der
Beschwerdebegriindung noch wahrend der miindlichen
Verhandlung ihre Behauptungen substantiiert, dass der
Fachmann, wenn iberhaupt, nur mit einem unzumutbaren

Aufwand die beanspruchte Erfindung realisieren konnte.

Wie die Einspruchsabteilung festgestellt hat (siehe
Punkt 15 der angefochtenen Entscheidung) und anders als
von der Beschwerdefiihrerin behauptet, enthédlt das
Streitpatent eine Vielzahl von Beispielen (insgesamt 9,
siehe die Abséatze [0088] bis [0105]) sowie von
technischen Hinweisen in der Beschreibung (Absatze
[0015], [0025], [0028]-[0048] [0052] [0074] und
[0077]), die als Ausgangspunkt fir den Fachmann dienen,
die Prozessparametern so einzustellen, dass die Lehre
des Patentes gemal der Verfahren durchgefihrt werden

und das patentgemale Produkt erreicht werden kann.

Die Kammer schlielt sich daher den diesbeziiglichen

begriindeten Feststellungen der Einspruchsabteilung an.
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Neuheit gegeniiber DI1

Die Gegenstande der Anspriche 1 bis 15 seien, so die
Beschwerdefihrerin, als nicht neu gegeniber D1 zu
betrachten, fir den Fall, dass die Beschwerdekammer den

Disclaimer fir unzuld@ssig erachten sollte.

Dieser Neuheitseinwand bedarf schon deshalb keiner
Prifung im Einzelnen, weil die Kammer den Disclaimer
fur zulédssig erachtet hat. Damit fallt der
Neuheitsangriff aus Dl bereits nach dem eigenen Vortrag
der Beschwerdefiihrerin weg (siehe

Verhandlungsprotokoll, Seite 3 unten und Seite 4 oben).

Neuheit gegenliber D2

Die Neuheit gegeniber D2 wurde in der angefochtenen
Entscheidung auf der Basis der Merkmalen "Self-Bias"
und "Schaltung des Substrats als Kathode" anerkannt

(Punkt 13.2 der Entscheidungsgriinde) .

Die Beschwerdefilhrerin machte geltend, dass entgegen
den Feststellungen der angefochtenen Entscheidung
(Punkt 13.2 der Entscheidungsgriinde) D2 fir die
unhabhangige Anspriiche 1, 11 und 15 neuheitsschadlich

sei.

D2 (Absatz [0026], letzter Satz) offenbare, so die

Beschwerdefilhrerin, eine Self-Bias Spannung.

D2 offenbare nicht explizit den in Anspruch 1
beanspruchten Self-Bias Bereich. Dieser Bereich sei
aber als implizit offenbart anzusehen, weil er so breit

(50 bis 1000 V) sei, dass ein Fachmann beim
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Nacharbeiten der Lehre der D2 zwangslaufig dazu
gelange.

D2 sei aufgrund der verwendete Precursoren so zu
interpretieren, dass das Merkmal, dass das Substrat als

Kathode geschaltet werde, implizit offenbart sei.

Grund dafir sei, dass D2 Precursoren mit
siliciumorganischen Verbindungen erwdhne, und somit ein
Beschichtungsverfahren anhand von positiv geladenen
Ionen offenbare, die nur zur Kathode beschleunigt

werden konnen (Beschwerdebegrindung, Punkt 7.2).

Bei positiv geladenen Ionen ergebe eine Schaltung des

Substrates als Anode technisch keinen Sinn.

D2 offenbare auch ein beschichtetes Metallsubstrat,
wobei die Beschichtung, aufgrund der Verwendung der
gleichen Herstellungsparametern, zwangslaufig die in
Anspruch 11 aufgelistete Merkmale (Dehnung bis
Mikroriss, Gelbindex, Harte, Kohlenstoffanteil)
aufweise (Beschwerdebegriindung Punkt 7.2, zweiten
Absatz, i.V.m. Punkt 5.1.3.1).

Die Kammer kann diesen Argumenten der
Beschwerdefihrerin nicht folgen und schlielt sich im
Wesentlichen den Beschwerdegegnerinnen und den
begriindeten Feststellungen der Einspruchsabteilung

(siehe Punkt 13.2 der Entscheidungsgriinde) an.

Die Beschwerdefiihrerin hat die in der angefochtenen
Entscheidung enthaltene Feststellung, dass D2 kein
Self-Bias offenbaren kann, weil ein Self-Bias in dem
gemal D2 verwendeten Mikrowellenplasmaverfaren nicht
durchfihrbar ist (Punkt 13.2 der Entscheidungsgrinde),
nicht widerlegt.
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Die Begriindung der Beschwerdefilthrerin dafiir, dass das
Substrat zwingend als Kathode geschaltet sei, ist nicht
iberzeugend, weil D2 positiv geladene Ionen nicht
erwahnt und somit keine Beschichtung implizit
offenbaren kann, die ausschlieBlich aus positiv
geladenen Ionen, die zu Kathode beschleunigt werden,

erzeugt wird.

Die in D2 offenbarte Bias-Spannung ([0026], die letzten
beiden Zeilen), impliziert nicht, dass das Substrat
zwingend als Kathode geschaltet sein muss, weil eine
Elektrode sowohl eine Anode als auch eine Kathode sein
kann, und eine Beschichtung sowohl durch Beschleunigung

von positiven als auch von negativen Ionen mdéglich ist.

Die Kammer sieht somit keinen Grund, von der die
Offenbarung dieses Merkmals betreffenden Feststellung

der Einspruchsabteilung abzuweichen.

Die weitere Behauptung der Beschwerdefiihrerin, dass der
anspruchsgeméale Self-Bias Bereich so breit sei (50 bis
1000 V), dass ein Fachmann bei Ausfiihrung des
Verfahrens aus D2 zwangslaufig dazu gelange, ist auch

nicht Uberzeugend.

Grund dafir ist, wie bereits oben erklart, dass die
Beschwerdefiithrerin die Feststellung der
Einspruchsabteilung nicht widerlegt hat, dass D2
([0026]) keine Self-Bias Spannung offenbart.

Der Kritik der Beschwerdefiihrerin, derzufolge die
Beschwerdegegnerinnen einen Nachweis dafir erbringen
sollten, dass sich das im D2 beschriebene Produkt
tatsdchlich von dem beanspruchten Metallsubstrat
unterscheide (Beschwerdebegriindung, Punkt 7.2 i.V.m.

Punkt 5.1.3.1), kann sich die Kammer nicht anschliefRen.
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Grund dafir ist, dass die Beschwerdefiihrerin die
Darlegungs—- und Beweislast dafiir tragt, was sie zur
Stiitzung ihres Antrages auf Aufhebung der angefochtenen

Entscheidung und Widerruf des Patents geltend macht.

Die Beschwerdefiihrerin hat somit nicht tberzeugend
dargelegt, warum die Einspruchsabteilung die Neuheit
des Gegenstandes von Anspruchen 1, 11 und 15 gegeniber
D2 nicht korrekt festgestellt hat.

Erfinderische Tdtigkeit, ausgehend von D2

Anspruch 1

Die Beschwerdefiihrerin machte die mangelnde
erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des
unhabhangigen Anspruchs 1 ausgehend von der Lehre der
D2 und unter Berilicksichtigung der Offenbarung einer der
D3, D4 und D5 (Beschwerdebegriindung, Punkt 8.1.1) mit
folgenden Argumenten geltend.

Unter der Annahme, dass D2 sowohl die Schaltung des
Substrates als Kathode als auch eine Self-Bias Spannung
offenbare, verbleibe als Unterschied lediglich der in
Anspruch 1 beanspruchte Bereich fir die Werte der

Selbst-Bias Spannung.

Aufgabe sei, so die Beschwerdefiihrerin, entweder ein
alternatives Verfahren fir eine
Metallsubstratbeschichtung zur Verfigung zu stellen
oder ein Verfahren anzubieten, welches die
Bereitstellung harterer Schichten mit gleichzeitig

geringerer Eigenspannung moglich wird.
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Zur Losung dieser Aufgaben erkenne der Fachmann die
Vorteile der Lehren der D3, der D4 oder der D5 und
wendete die dort offenbarten Bereiche fir die Self-Bias

Spannung auf dem Verfahren gema@l D2 an.

Die Kammer merkt an, dass die erfinderische Tatigkeit
ausgehend von D2 in der angefochtenen Entscheidung
nicht diskutiert wurde, schlieBt sich aber den
diesbeziglichen Ausfihrungen der Beschwerdegegnerinnen
an, wonach die Grundlage fir den Einwand des
Einsprechenden nicht stichhaltig ist, weil D2 weder
eine Self-Bias Spannung noch eine Schaltung des
Substrats als Kathode offenbart (siehe die
Neuheitsdiskussion, Punkte 4.3.1 und 4.3.2 oben).

Der Einwand der Beschwerdefilhrerin kann somit schon
deshalb nicht iUberzeugen, weil er ein
Unterscheidungsmerkmal nicht berticksichtigt (siehe

Punkt 8.1.1 der Beschwerdebegrindung) .

Die Argumentation der Beschwerdefihrerin ist auch
deshalb nicht ilberzeugend, weil die Beschwerdefilthrerin
zwar die Fundstellen benennt, wo bestimmte
Anspruchsmerkmale in D3, D4 und D5 offenbart sein
sollen, sie hat indes keine Erklarung dafir
vorgetragen, warum der Fachmann veranlasst ware,

ausgerechnet diese Merkmale zu verwenden.

Infolgedessen sieht die Kammer keinen Grund fir die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung auf der
Grundlage dieses Patentierbarkeitseinwands der

Beschwerdefihrerin.
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Anspriche 11 und 15

Dem Gegenstand des Anspruchs 11 des Hauptantrags
mangele auch, so die Beschwerdefiihrerin, an
erfinderischer Tatigkeit ausgehend wvon D2.

Grinde dafiir seien das Naheliegen des
Herstellungsverfahrens gemal Anspruch 1 (siehe Punkt
5.1 oben) und die Tatsache, dass die damit hergestellte
Beschichtung aufgrund der Verwendung der gleichen
Herstellungsparameter zwangslaufig die in Anspruch 11
aufgelisteten Parameter (Dehnung bis Mikroriss,
Gelbindex, Harte, Kohlenstoffanteil) aufweise

(Beschwerdebegriindung Punkt 8.1.1, letzten Absatz).

Die in Anspruch 15 definierte Verwendung einer
plasmapolymeren Beschichtung sei aus denselben Griinden
auch nicht erfinderisch (Beschwerdebegriindung Punkt
8.1.1, letzten Absatz).

Die Kammer stellt fest, dass die Einwadnde der
Beschwerdefiithrerin gegen die Anspriche 11 und 15 auf
den bereits flir Anspruch 1 vorgebrachten Argumenten

basieren.

Diese Argumente werden als nicht iberzeugend angesehen,
vor allem weil sie auf Annahmen beruhen, die nicht
zutreffen (siehe Punkte 5.1.2, 4.3.1 und 4.3.2 oben).

Infolgedessen vermag die Kammer auch keinen Grund fir
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung auf der

Grundlage dieser Einwanden erkennen.
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Erfinderische Tdtigkeit, ausgehend von D5

Anspruch 1

Die erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des
Anspruchs 1 des Hauptantrags wurde von der
Einspruchsabteilung ausgehend von der Lehre der D5,
entweder in Kombination mit dem Fachwissen oder mit DS

(angefochtene Entscheidung, Punkt 14.3) anerkannt.

Als Unterschiede gegeniiber dem Verfahren gemal D5
wurden der Kohlenstoffgehalt und die Schaltung des
Substrats als Kathode identifiziert. Der technische
Effekt dieser Unterschiede besteht in einer
verbesserten Korrosionsschutz (Streitpatent, [0001] und
[0009]) .

Die erfinderische Tatigkeit des unabhangigen Anspruchs
1 des Hauptantrags wurde festgestellt, weil D5 selbst
keine Lehre bezliglich den Auswirkungen des
Kohlestoffgehaltes auf die Korrosionsschiitz enthalt und

weil D9 keinen Hinweis auf Korrosionsschutz gibt.

In der Beschwerdebegriindung machte die
Beschwerdefilhrerin die mangelnde erfinderische
Tatigkeit des Gegenstand des unhabhdngigen Anspruchs 1
des Hauptantrags ausgehend von D5 und unter

Beriicksichtigung der Lehre der D9 wiederholt geltend.

Zusatzlich erhob sie weitere Einwdnde ausgehend von D5

in Kombination mit D4, D7 und der DS.

Insbesondere sei die angefochtene Entscheidung nicht
korrekt und somit aufzuheben, weil D5 (Spalte 10, Zeile
58, Spalte 5 Zeilen 48-50) sehr wohl das Merkmal
offenbare, dass das Substrat als Kathode geschaltet
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werde, so dass lediglich das Kohlenstoffgehalt als

Unterschied verbleibe.

D5 (Spalte 5, ab Zeile 25) diskutiere auch, entgegen
den Feststellungen der Einspruchsabteilung, die
Bedeutung des Kohlenstoffgehalts.

Der einziger Unterschied, der Kohlenstoffgehalt, sei
ein unmittelbares Ergebnis der Verfahrensfihrung, und
in erster Linie abhangig von dem Self-Bias, der Art und
Menge an Precursor (en) und vor allem dem Verhaltnis der

Gasflisse von Sauerstoff und Precursor.

Der Fachmann komme beim Ausfithren des Verfahrens gemalB
D5 mit den durch D4, D7, D8 oder D9 gelehrten
Parametern zwangslaufig zum beanspruchten
Kohlenstoffgehalt und somit zum Gegenstand des

Anspruchs 1 des Hauptantrags.

Die Kammer kann dieser Argumentation der
Beschwerdefiithrerin nicht folgen, weil ihre Grundlage
nicht stichhaltig ist. Grund dafir ist, dass D5 nicht
offenbart, dass das Substrat als Kathode geschaltet

ist.

Wie die Beschwerdegegnerinnen (Beschwerdeerwiderung,
Punkt 9.4.4) geltend gemacht haben, offenbart D5
(Spalte 10, Zeile 58), dass die zu beschichtenden
Kunststoffteile auf der Elektrode liegen oder damit
verbunden sind und dass (Spalte 5, Zeilen 48-50) die
Werte der Substratspannung an der Metalloberflache

gemessen werden.

Weil aber eine Elektrode auch eine Anode sein kann, und
nicht nur eine Kathode, schlieBt sich die Kammer der

begriindete Feststellung in der angefochtenen
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Entscheidung an (Punkt 14.3, Seite 8, letzten Absatz),
dass D5 die Schaltung des Substrats als Kathode nicht
offenbart.

Der Einwand der Beschwerdefihrerin kann somit schon
deshalb nicht tberzeugen, weil ein

Unterscheidungsmerkmal unberiicksichtigt bleibt.

Die Argumentationslinie der Beschwerdefihrerin ist

ferner aus den folgenden Grinden nicht iUberzeugend.

Die Beschwerdefiihrerin hat den Inhalt der Schriften D4,
D7, D8 hinsichtlich der Auswirkungen der dort
offenbarten Verfahrensfuhrungen auf das
Kohlenstoffgehalts diskutiert (siehe Punkt 8.1.2.2),
erklart dabei aber nicht, woraus die Schaltung des

Substrates als Kathode zu entnehmen ware.

Ferner hat sie bei der Diskussion des Inhalts der D9
selbst anerkannt (siehe Punkt 8.1.3.1), dass die

Schaltung als Kathode ein Unterscheidungsmerkmal ist.

Es ist somit aus der Argumentation der
Beschwerdefiithrerin nicht ersichtlich, wie und aufgrund
welcher Veranlassung mit einer Kombination der Lehren
dieser Schriften der Fachmann zur Schaltung des

Substrats als Kathode gelangen konnte.

Die Kammer entscheidet somit, dass die
Beschwerdefilhrerin die Unrichtigkeit der angefochtenen
Entscheidung (erfinderische Tatigkeit des Anspruchs 1
ausgehend von D5, Punkt 14.4) nicht idberzeugend

dargelegt hat.
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Anspruch 11

Die Beschwerdefiihrerin machte die mangelnde
erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des
unhabhédngigen Anspruchs 11 ausgehend von D5 und unter
Beriicksichtigung der Offenbarung einer der D4, D7 D8
oder D9 geltend (Beschwerdebegriindung, Punkt 8.1.2,
letzten Absatz).

Im Bezug auf diesen Einwand merkt die Kammer an, dass
wahrend des Einspruchsverfahrens die mangelnde
erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs
11 ausgehend von D5 nicht infrage gestellt wurde (siehe
Punkt 3.6.1.2 des Protokolls).

Die Beschwerdekammern verfiigen im Rahmen ihrer
Kompetenz zur gerichtlichen Uberpriifung der
angefochtenen Entscheidung gemal Artikel 12 (2) VOBK
2020 i.V.m. Artikel 12 (4) VOBK 2007 iUber ein Ermessen,
neues Vorbringen, das nicht im Einspruchsverfahren

vorgebracht wurde, zuriickzuweisen.

Im Hinblick auf das vorrangige Ziel des
Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung
gerichtlich zu iberpriifen, ist das Beschwerdevorbringen
der Beteiligten auf die Antrage, Tatsachen, Einwande,
Argumente und Beweismittel zu richten, die der
angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen (Artikel 12
(2) VOBK 2020).

Die Einsprechende hat diesen neuen Einwand gegen den
Anspruch 11 ohne eine rechtfertigende Begriindung in das

Beschwerdeverfahren eingefihrt.

Eine Diskussion der erfinderischen Tatigkeit des

Gegenstands dieses Anspruchs erfolgte aber bereits im
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Einspruchsverfahren. Daher hédtte der Einwand ausgehend
von D5 im Einspruchsverfahren eingereicht werden kdnnen

und missen.

Mithin entscheidet die Kammer in Ausibung ihres
Ermessens nach Artikel 12 (4) VOBK 2007, diesen neuen
Einwand gegen den Anspruch 11 ins Verfahren nicht

zuzulassen.

Anspruch 15

Die Beschwerdefiihrerin hat in der Beschwerdebegriindung
Dokument D5 auch als Startpunkt fiir die Diskussion der
erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs

15 herangezogen (Punkt 8.1.2, letzten Absatz).

Dazu merkte die Kammer in ihre Mitteilung von
3. September 2020 an (Punkt 7.2, letzten Absatz), dass

dieser Einwand nicht iberzeugend ist.

Diese vorlaufige Feststellung der Kammer wurde von der
Beschwerdefiihrerin wahrend der mindlichen Verhandlung

weder kommentiert noch bestritten.

Die Frage der erfinderische Tatigkeit des Gegenstands
des Anspruchs 15 ausgehend von D5 ist vorliegend aber
nicht mehr entscheidungserheblich, da sich die

Beschwerdefiilhrerin wahrend der mindlichen Verhandlung

nicht mehr spezifisch auf diesen Einwand berufen hat.

Die Beschwerdefihrerin hat namlich am Ende der
Erdorterungen zur Sache auf Nachfrage erklart, keine
weiteren als die im Protokoll aufgefiihrten erdrterten
Einwande gegen dem Hauptantrag geltend machen zu wollen

(Protokoll, Seite 4, letzten Absatz).
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Erfinderische Titigkeit, ausgehend von D9

Anspruch 1

Die Beschwerdefiihrerin machte in der
Beschwerdebegriindung geltend (Punkt 8.1.3.1), dass es
dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags an
erfinderischer Tatigkeit ausgehend von der Lehre der D9
und unter Berlicksichtigung der Offenbarung einer der D5

oder D7, aber auch gegeniiber D9 alleine, mangele.

Weil wahrend des Einspruchsverfahrens die mangelnde

erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1
ausgehend von D9 nicht infrage gestellt wurde (siehe

Punkt 3.6.1.2 des Protokolls der miindlichen Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung), entscheidet die Kammer in
Auslibung ihres Ermessens nach Artikel 12 (4) VOBK 2007,
diesen neuen Einwand gegen den Anspruch 1 ins Verfahren

nicht zuzulassen.

Grund dafir ist, dass die Einsprechende diesen neuen
Einwand gegen den Anspruch 1 ohne eine rechtfertigende
Begriindung in das Beschwerdeverfahren eingefiihrt hat,
obschon eine Diskussion der erfinderischen Tatigkeit
des Gegenstands dieses Anspruchs bereits im
Einspruchsverfahren gefiihrt worden war. Daher hatte der
Einwand der mangelnder erfinderische Tatigkeit gegen
Anspruch 1 ausgehend von D9 im Einspruchsverfahren
eingereicht werden konnen und milssen (siehe dazu auch
Punkt 6.2.2. oben).

Anspriche 11 und 15

Die Einspruchsabteilung entschied, dass sowohl dem

Gegenstand des unabhédngigen Anspruchs 11 des

Hauptantrags als auch dem des Anspruchs 15 ausgehend
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von D9 eine erfinderische Tatigkeit zugrunde liegt

(angefochtene Entscheidung, Punkt 14.4).

Die Beschwerdefilhrerin machte die Unrichtigkeit dieser
Feststellungen der angefochtenen Entscheidung mit

folgenden Argumenten geltend.

D9 sei aufgrund der besonderen Eigenschaften der dort
offenbarten Beschichtung (Kratzbestdndigkeit, Harte,
chemische Widerstandsfahigkeit) besonders geeignet, als
Startpunkt flr die Diskussion der erfinderischen
Tatigkeit zu dienen, selbst wenn in dieser Schrift die

Korrosionsbestandigkeit nicht angesprochen werde.

Einziger Unterschied sei, dass das Substrat ein
Metallsubstrat ist (Beschwerdebegriindung, Punkt
8.1.3.2).

Das aus D9 bekannte Verfahren auf ein alternatives
Substrat (d.h. auf eine Metallsubstrat) auszudehnen,
liege aber im Rahmen des fachmannischen Handels und
Kénnens und kdénne keine erfinderische Tatigkeit

rechtfertigen.

Die Beschwerdefilhrerin machte somit im Wesentlichen
geltend, dass der Fachmann eine aus D9 bekannte
Beschichtung ohne Weiteres auf ein alternatives
Substrat (D5) aufbrachte (Beschwerdebegrundung, Punkt
8.1.3.2).

Die Kammer kann die oben zusammengefasste Argumentation
der Beschwerdefihrerin zu den Ansprichen 11 und 15
schon deshalb nicht iberzeugen, weil, wie die
Beschwerdegegnerinnen zutreffend geltend machten (siehe
Punkt 9.4.2 der Beschwerdeerwiderung), D9 nicht

geeignet ist, als Startpunkt fir eine Diskussion der
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erfinderischen Tatigkeit der Anspriichen 1, 11 und 15 zu

dienen.

Diese Schrift erwahnt namlich nicht beschichtete
Metallsubstrate, sondern betrifft Kunststofflinsen mit

einer dielektrischen Beschichtung.

Korrosionsschutz, der ein zentrales Thema des
Streitpatents ist (siehe Absatz [001]), weil er bei
Metallsubstraten bendtigt wird, ist im gesamten
Dokument D9 nicht erwdhnt, weil er fir Kunststofflinsen

keine Rolle spielt.

Die Beschwerdefiihrerin machte auch keine Ausfiihrung
dariiber, warum der Fachmann ausgehend von D9, einem
Dokument, das die Herstellung von Kunststofflinsen
betrifft, Uberhaupt auf die Idee kommen sollte,
metallische Substrate zu verwenden, die nicht

durchsichtig sind.

Die Argumentation der Beschwerdefithrerin, dass, weil D5
zeige, Metallsubstrate mit Plasmapolymeren
Beschichtungen zu versehen, der Fachmann die
Linsenbeschichtung gemaB D9 auf ein Metallsubstrat
aufbringe, kann die Kammer gleichfalls nicht

iberzeugen.

Grund dafiir ist, dass die Beschwerdefiihrerin keine
Ausfiihrung dariiber machte, warum, d.h. in Erwartung
welcher Vorteile, der Fachmann eine solche Modifikation

des Stands der Technik vorgenommen hatte.

Die Argumente der Beschwerdefithrerin sind somit nicht
geeignet, die Unrichtigkeit der die angefochtenen
Entscheidung (Punkt 14.4) tragenden begriindeten

Feststellungen darzulegen.
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Die Kammer erkennt somit keinen Grund, von den

Feststellungen unter Punkt 14.4 der angefochtenen

Entscheidung abzuweichen.

Schlussfolgerung

Die Beschwerdefilhrerin haben die Unrichtigkeit der

angefochtenen Entscheidung nicht dargetan, weshalb der

Beschwerde nicht stattgegeben werden kann.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.
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