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Ent schei dung der Prifungsabteil ung des

Eur opai schen Patentams, die am 28. Mirz 2001

zur Post gegeben wurde und mit der die

eur opdi sche Patentanmnel dung Nr. 95113512.8

aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zur ickgewi esen worden i st.
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Sachverhalt und Antréage

1731.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Pr uf ungsabt ei | ung des EPA vom 28. Marz 2001, mt der die
eur opai sche Pat entannel dung 95 113 512. 8 zurickgew esen

wur de.

Di e Priafungsabteilung begrindete ihre Entschei dung damt,
dall der Cegenstand des unabhangi gen Anspruchs 1 nicht
klar sei und somt nicht den Erfordernissen von

Artikel 84 EPU genigte.

Nach Ansicht der Priafungsabteilung war der in Anspruch 1
verwendete Begriff "Edelnetall™ nicht frei von WII kar
und lield sich damt auch nicht in eindeutiger Wise
definieren. Aus diesem G und kénne auch nicht genau
feststellt werden, welche Metalle als "Edelnetal |"
anzusehen seien und folglich unter den Anspruch fallen.
Zur Stutzung i hrer Bewertung w es die Prifungsabteil ung

auf di e Druckschriften

D7: Edel netal | - Taschenbuch, Seite 1 und

D8: Rompp Chem e-Lexi kon, 9. erweiterte und neu
bearbeitete Aufl age, Band 2, 1990, Seite 1069

hin, wo auBer den Metallen Gold, Silber und der G uppe
der Platinnetall e auch Quecksil ber und Rheni um den
"Edel net al | en" zugeordnet wurden, wohi ngegen andere
Nachschl agewer ke Quecksi | ber und Rheni um ni cht erwahnten.
Auch sei nicht klar, ob Metalle w e Kupfer (Cu) und
Antinmon (Sb) durch dem Begriff "Edelnetall” mtunfaldt

oder ausgeschl ossen sei en.



- 2 - T 0769/ 01

In einem"obiter dictunf, welches nicht Teil der

Ent schei dung ist, nahm di e Prifungsabteilung zu weiteren
Punkten Stellung. |Insbesondere wurde der geanderte
Anspruch 1 hinsichtlich den Artikeln 123 (2) und 84 EPU
al s auch bezuglich Regel 29 (1) b EPU bewertet.

I11. In ihrer Beschwerdebegrindung bestritt die Annmelderin
die Unklarheit des Begriffs "Edelnetall". Sie verw es
auf di e gangi ge Rechtsprechung, wonach zur Beurteilung
von Fachbegriffen in einer Patentannel dung all genein
aner kannt e Enzykl opadi en und Nachschl agewer ke
her anzuzi ehen seien. Ein solches sei, neben Druckschrift
D8, auch

D9: Brockhaus ABC, Naturw ssenschaft und Techni k, 1968,
Seite 203

Dagegen handel e es sich bei dem "Edel netal | - Taschenbuch”
(D7) um ei ne unternehnensspezifische Druckschrift der
Firma Degussa, die der BeschwerdefUhrerin imdidbrigen
auch nicht vorgel egen habe. Auf der G undl age der
Druckschriften D8 und D9 sei der beanstandete Begriff

j edoch insofern klar, als dalR es sich unzwei deutig um
die Metalle Gold, Silber und die G uppe der

Pl ati nmetal | e handel e. Ei ne Zuridckwei sung der Anmel dung
auf grund mangel nder Kl arheit und Deutlichkeit sei
deshal b nicht gerechtfertigt.

Di e Annel derin beantragte deshal b, die Zurickwei sungs-
ent schei dung der Prufungsabteil ung aufzuheben und ein

Patent zu erteilen

- auf der Gundl age der ursprunglich eingereichten
Anspr iche (Hauptantrag) oder

1731.D
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- hi | f swei se auf der G undl age der Anspriche gemal3 den
H | fsantrédgen 1 bis 5, eingereicht am8. M 2001.

I m Fal | e ei ner negativen Bewertung durch di e Kanmmer
wur de di e Durchf thrung einer mindlichen Verhandl ung
beantragt .

| V. In einer tel efoni schen Ricksprache mt der Annelderin
wi es di e Kammer zur Bewertung des Begriffs "Edelnetall”
auf di e Nachschl agewer ke

D10: Met al s Handbook, Desk edition, 1985, ASM Seite
1-29, G ossary: "precious netal”

D11: W nnacker, Kichl er: Chem sche Technol ogi e, Band 4,
Metal l e, Carl Hanser Verlag Minchen, 1986, Seiten
XX und 540

D12: Schumann, Herrmann: Metal | ographi e, Deut scher
Verlag fur Gundstoffindustrie, Stuttgart, 1991,
Seiten 12 und 713

D13: Lueger Lexi kon der Techni k: Huttentechnik, rororo
Verl ag, Hanburg, 1972, Seiten 148 und 497

hin und forderte die Annelderin auf, ihre Definition des
Begriffes "Edelmetal |" zu préazisieren.

V. I n i hrem Schrei ben ei ngegangen am 17. Mai 2003 reichte
die Annel derin eine neue Seite 1 der Beschrei bung mt
ei ner Aufz&hlung derjenigen El enmente ein, welche nach
i hrer Bewertung unter den Begriff "Edelnetall™ fallen.

1731.D



- 4 - T 0769/ 01

Anspruch 1 gendld Hauptantrag lautet wie fol gt:

"1. Verfahren zur Herstellung eines elektrisch |eitenden
Cernets mt einemEdelnetallanteil von weniger als 35
Vol . -% durch M schen von Pul vern ei ner hoch-
tenperaturfesten Keram k und ei nes Edel netalls, Fornen
ei ne G Unkorpers aus dem Pul vergem sch und Sintern des
G Unkorpers unter Bildung eines eine dichte keram sche
Phase und ei n zusamrenhdngendes Net zwerk aus
netal | i scher Phase aufwei senden Cernets, dadurch
gekennzei chnet, dall ein Edel netall pul ver eingesetzt wrd,
das beim Sintern unter Bildung der netallischen Phase

ei ne kl ei nere Vol unenabnahnme und ei ne geringere
Sinteraktivitat aufweist, als das Keram kpul ver bei der
Bi | dung der keram schen Phase.™

Ent schei dungsgr inde

1731.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Ei nzi ger Zur ickwei sungsgrund der angefochtenen

Ent schei dung i st der nach Ansicht der Priafungsabteilung
in Anspruch 1 bestehende Mangel an Deutlichkeit und
Klarheit des Begriffs "Edelnetall”. Die im
Beschwer dever fahren ei ngerei chten Anspriche des
Hauptantrags und die aller Hlfsantrage 1 bis 5

ent hal ten di esen techni sche Merknal

Formal e Betrachtungen, Artikel 123 (2) EPU
Mt ihrer neu eingereichten Seite 1 der Beschreibung hat

di e Beschwerdef hrerin in eindeutiger Wise definiert,
dass mt demBegriff "Edelnetall” die Elemente Gold,
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Si |l ber und die Guppe der Platinnetalle Platin
Pal | adi um Rhodium Iridium Osm um und Rutheni um
geneint sind. In formaler Hinsicht ist eine solche
Begri ffsbesti nmung seitens der Annelderin hinsichtlich
der genannten Druckschriften und unter Bericksichtigung
der annel dungsgenissen Auf gabe nicht zu bestanden.

Klarheit: Artikel 84 EPU

Die Druckschriften D8 bis D13 stinmmen alle genei nsam
darin Uberein, dal die G uppe von Elenmente Gold, Silber
und die Guppe der Platinnetalle Platin, Palladi um
Rhodi um Iridium Osm um und Rutheni um ei nen engeren
Kreis von Edel netallen bilden (siehe D10: precious
nmetals; Dl1: Seite 540, Einleitung; Dl12: Seite 713,
Punkt 5.7.1 Ubersicht; D13: Seite 148, linke Spalte).
Der von der Annelderin imBeschwerdeschriftsatz Seite 3,
Absatz 1 vorgebrachten gl ei chen Auffassung, die sich mt
der in der neu eingereichten, geanderten Beschrei bungs-
seite eingefigten Definition deckt und zu wel cher auch
der fachkundi ge Leser der oben genannten Nachschl age-
wer ke gel angen wirde, ist deshal b zuzusti men.

Es ist jedoch festzustellen, dalR die Druckschriften D8
und D9 - neben den oben genannten El enmenten - einem
weiter gefalRten Kreis den Edel netall en noch zusatzlich
die Metall e Rhenium und Quecksil ber zuordnen. In den
Druckschriften D10 bis D13 werden jedoch Rheni um und
Quecksi | ber nicht als Edel netall e erwahnt.

Ei ne Erkl &rung fur die Einordnung von Rheni um fi ndet

sich in Druckschrift D11, Seite 541, Punkt 1: Einleitung.
Dort wird zunachst ausdricklich festgestellt wird, dald
Rheni um tbl i cherwei se nicht zu den Edel netal |l en zahlt.
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Da j edoch di e Technol ogi e, komrerzielle Aspekte,
Anwendungen und Preis das seltene Metall Rheniumin die
Nahe der Platinnmetalle ricken, werden seine Gew nnung
und Ei genschaften i nsbesondere in D11 mtbehandelt.

D ese Bewertung bestatigt auch Druckschrift D13 (siehe
D13, Seite 497: Stichwort Rhenium. Danach &ahnelt
Rheni um i n manchen sei ner Ei genschaften zwar den
schweren Platinnetallen, es ist aber unedler als Cadm um
und i st aufgrund seiner chem schen Ei genschaften nehr
mt dem Mangan verwandt. Es ist damt fdr den Fachmann
kl ar, dalR Rhenium nicht zu den Edel netall en zahlt, auch
wenn dies - ndglicherwei se aufgrund der obigen

Bet racht ungen, ohne jedoch diese zu erwahnen - die

Aut oren der Druckschriften D8 und D9 tun.

b di ese Bewertung von Quecksil ber zutreffend ist oder
ni cht mag angesi chts der Tatsache, dall annel dungsgenafld
ein "Edel netal | pul ver" eingesetzt und bei hohen
Tenperaturen gesintert wird, dahingestellt bleiben. Der
sehr hohe Danpfdruck und die Toxizitéat von Quecksil ber
sowi e das Fehl en von Quecksil ber-Pul ver schliellen nach
der Uberzeugung der Kammer fir den Fachmann den Einsatz
di eses El enentes bei m beanspruchten Verfahren aus.

Auch die weiter von der Prifungsabteilung erhobene

Frage, ob nicht auch die Metalle Sb und Cu den Edel -
netal | en zuzurechnen sind, &Rt sich eindeutig verneinen,
denn kei nes der genannten Nachschl agewer ke erwahnt di ese
Metall e in dem unt ersuchten Zusamenhang.

Zusanmmenf assend i st deshalb festzustellen, dal in der
vor | i egenden Annel dung di e Bedeutung des in den
Anspriuchen ent hal tenen Fachbegriffs "Edelnmetal |" fir den
fachkundi gen Leser unter der Heranzi ehung der in der
Beschr ei bung genannten Definition unm RBverstandlich klar
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ist. Die Erfordernisse von Artikel 84 EPU sind sonit
erfallt. Daraus folgt, dass - zum ndest was das Merkma
"Edel nmetal |" betrifft - auch der Schutzbereich der

Anspr iiche genau bestimt ist (Artikel 69 (1) EPU). Der
ei nzi ge von der Priafungsabteilung vorgebrachte Gund fir
di e Zuridckwei sung der Annel dung i st deshal b ausger aunt

6. Die in dem"obiter dictunt seitens der Prifungsabteil ung
vorgebrachte Stell ungnahne bil det keinen Teil der
Ent schei dung. Sie enthalt |ediglich Erl&auterungen,
Koment are und Mei nungen der Prifungsabteilung zu
Punkten, die aul3erhalb der G inde, welche fir die
Ent schei dung nmaflgeblich sind und die zur Zurickwei sung
der Annel dung gef ihrt haben, |iegen. Di e Beschwerde kann
sich somt auch nicht gegen die in dieser Stellungnahnme
vor gebrachten Argunente richten

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

Die Sache wird an die Priafungsabteilung zur weiteren

Ent schei dung zur tickverw esen.

Der Geschaftstell enbeant e: Der Vorsitzende:

G Rauh W D. Wil

1731.D



