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Sachverhalt und Antréage

3042.D

Die Erteilung des européischen Patents Nr. 0 761 696 auf
di e europai sche Patentannel dung Nr. 96 112 429.4 der
BASF AG (Patentinhaberin jetzt Novol en Technol ogy

Hol ding C. V.), angeneldet am 1. August 1996 unter
Beanspruchung der Prioritaten DE 19 529 240

(9. August 1995) und DE 19545497 (6. Dezenber 1995),
wurde am 1. April 1998 bekannt gemacht (Patentbl att
1998/ 14) .

D e unabhéangi gen Anspriche 1 und 6 bis 10 | auteten:

"1. Katal ysatorsystene vom Typ der Ziegler-Natta-
Kat al ysatoren, enthaltend als aktive Bestandteile

a) eine titanhaltige Feststoffkonponente, die eine
Ver bi ndung des Titans, eine Verbindung des Magnesi uns,
ein Hal ogen, Kieselgel als Tréager und einen Carbon
saureester als El ektronendonorverbi ndung ent hal t,
sow e al s Cokat al ysat or

b) eine Al um niunmver bi ndung und

c) gegebenenfalls eine weitere El ektronendonorverbi ndung,

wobei das verwendete Kieselgel einen mttleren Teil chen-
durchnmesser von 5 bis 200 um einen mttleren Teil chen-
durchnmesser der Primérpartikel von 1 bis 10 pum und

Hohl raune bzw. Kan&le mt einemmttleren Durchnesser
von 1 bis 10 pm aufwei st, deren makroskopi scher Vol unen-
anteil am Cesantparti kel imBereich von 5 bis 20% i egt.
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6. Verfahren zur Herstellung von Katal ysat orsyst enen
gemall den Ansprichen 1 bis 5, dadurch gekennzei chnet,
daR man die titanhalti ge Feststoffkonponente a) und den
Cokat al ysator b) und gegebenenfalls c) bei Tenperaturen
von 0 bis 150°C und Dricken von 1 bis 100 bar

auf ei nander einwi rken | ant.

7. Verfahren zur Herstellung von Pol yneri saten des
Propyl ens durch Pol ynerisation von Propylen und
gegebenenfal | s von zugegebenen Conononeren bei
Tenperaturen von 20 bis 150°C und Dricken von 1 bis
100 bar in Gegenwart von Ziegl er-Natta-Katal ysat or -
systenen, dadurch gekennzei chnet, dall man Kat al ysat or -
systene gendll den Ansprichen 1 bis 5 verwendet.

8. Polynerisate des Propylens, erhaltlich nach dem
Ver f ahren gemal3 Anspruch 7

9. Propyl enhonopol yneri sate, erhaltlich durch

Pol yneri sati on von Propylen bei Tenperaturen von 20 bis
100°C, Driucken von 15 bis 40 bar und mttleren Verweil -
zeiten von 0,5 bis 5 Stunden i m Gegenwart von Ziegl er-
Nat t a- Kat al ysat or syst enen nach den Ansprichen 1 bis 5.

10. Folien, Fasern und Fornkdrper aus den Pol ynerisaten
gemall Ansprichen 8 oder 9."

D e abhéangi gen Anspriche 2 bis 5 betrafen bevorzugte
Ausf Ghrungsfornmen der Katal ysatorsystene genmal
Anspruch 1.

Gegen das Patent wurde am 23. Dezenber 1998, gest Ut zt
auf di e Besti mungen des Artikels 100 a) und b) EPU von
Crosfield Limted (spater INECS Silicas Limted)
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Ei nspruch erhoben und beantragt, das Patent in seinem
gesant en Unfang zu wi derrufen

Der im Ei nspruchsverfahren beriucksichtigte Stand der
Techni k unfasste, unter anderem fol gende Dokunente:

D1: US- A-5 143 883;

D2: J.C. Russ, "The I mage Processing Handbook"
2" edition, CRC Press 1994, Seiten 507 bis 519;

D3: E. E. Underwood, "Quantitative Stereol ogy",
Adi son- Wesl ey 1970, Seiten 117 bis 133;

D4: J.C. Russ, "Practical Stereology", Plenum Press
1986, Seiten 136 bis 138;

D5: J.C. Russ, "Practical Stereology", Plenum Press
1986, Seiten 35 bis 38;

D6: E. E. Underwood, "Quantitative Stereol ogy",
Adi son-Wesl ey 1970, Seiten 103 bis 105;

D7: H. Schuhmann, "Metal | ographi e", Deutscher Verl ag
fur Gundstoffindustrie VEB Leipzig 1974; und

D8: M Schneidereit, "Digitale Bildverarbeitung in
der El ektronenm kroskopi e", Vortrag, Technische
Akadem e Esslingen, 1994.

Mt der am 11. Mai 2001 mindlich verkindeten und am
22. Juni 2001 schriftlich begrindeten Entschei dung wurde

der Ei nspruch zurickgew esen
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In ihrer Entscheidung stellte die Einspruchsabteilung
fest, dass der Cegenstand des Streitpatents den
Erforderni ssen des Artikels 83 EPU geniige und fol gte
in diesem Punkt i mwesentlichen den Argunenten des
Pat ent i nhabers. Fir einen Fachmann sei es eine
ubl i che Aufgabe, die Paraneter des in Anspruch 1 zu
verwendenden Kieselgels, namich den mttleren

Tei | chendurchnmesser der Primérpartikel, den mttleren
Dur chnesser der Hohl r&aune bzw. Kanal e und deren

makr oskopi schen Vol unenanteil am Gesantpartikel, mt
H | fe der Rasterel ektronenm kroskopi e zu besti nmen.

D eses Messverfahren wirde von einemdamt vertrauten
Fachmann durchgefihrt, so dass keine weiteren Angaben
zur Probenvorbereitung und Auswertung der

el ekt ronenm kr oskopi schen Auf nahnen notwendi g sei nen,
um zu aussagekrafti gen und reproduzi erbaren

Er gebni ssen beziglich di eser Paraneter zu komren.
Auch der weitere Ei nwand der Ei nsprechenden, dass es
auf grund der geringen Information im Streitpatent

ni cht noglich sei, ohne unzunutbaren Aufwand ein
Kieselgel mt den in Anspruch 1 genannten Paranetern
herzustel | en, kodnne nicht greifen, da dieser Ei nwand
ni cht durch entsprechende Bewei se bel egt worden sei

Nach Ansicht der Einspruchsabteilung sei der Cegen-
stand des Streitpatents gegeniber D1 neu, dem

ei nzi gen von der Ei nsprechenden fir die Neuheit
angezogenen Dokunment. Dl beschrei be zwar di esel ben

Kat al ysat or konponenten wi e das Streitpatent, nicht
aber ein Kieselgel we in Anspruch 1 definiert. D e

Ei nsprechende habe auch kei nen Bewei s daf lr vorgel egt,
dass das in Beispiel 7 von D1 verwendete Kiesel gel
Davi son 948 inplizit diese Eigenschaften besitze.
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c) AulBerdem beruhe der Gegenstand des Streitpatents
gegenuber D1, dem néchstliegenden Stand der Techni k,
auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Cegen di ese Entscheidung | egte die Ei nsprechende
(Beschwer def ihrerin) am 9. August 2001 unter Entrichtung
der vorgeschriebenen Gebuhr Beschwerde ein und beantrag-
te die Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung aufzuheben

und das Patent in vollem Unfang zu w derrufen

In der am 23. Oktober 2001 ei ngerei chten Beschwerdebe-
gr indung wi dersprach si e der Entschei dung der Ein-
spruchsabt ei | ung und erneuerte i hre E nwande bezlglich
mangel nder O f enbarung, Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit. Zur Stiutzung ihres Neuheitsei nwandes | egte
sie als weiteres Bewei smaterial die Dokunente D9 bis D11

vor.

D9: Bri ef von Union Carbide Chem cals and Pl astics
Conpany Inc. vom 18. Marz 1992;

D10: Produkt bl att von SYLOPOL® 948 (Grace Davi son) vom
31 Marz 1995;

D11: Produkt bl att von SYLOPOL® 955 (Grace Davi son) vom
7. Juli 1995; und

D12: Produkt bl att von ES70 (Crosfield) , Mai 1995.

Die imschriftlichen Verfahren vorgebrachten Argunente
der Parteien kdnnen wi e fol gt zusanmengef asst werden.
Dabei sind die Argunente, die Neuheit und erfinderische
Tatigkeit betreffen, fir diese Entschei dung nicht

rel evant und es erubrigt sich daher auf sie einzugehen.
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a) Nach Ansicht der Beschwerdef threrin, erwdhne das
Patent zwar, dass die Teil chengr6l3e der Pri mér-
parti kel, der mttlere Durchnmesser der Hohl raume bzw.
Kanal e und deren makroskopi scher Vol unenanteil mt
Hi | fe der Rasterel ektronenm kroskopi e bzw. der M kr o-
ber ei chsanal yse zu besti mmen seien, es fehlten aber
j egliche Angaben, w e die zweidi nensi onal en Auf nahnen,
di e ein dreidinensional es Objekt reprasentieren,
auszuwerten seien. Die tatsachlich erhaltenen Wrte
hi ngen von den Annahnen ab, die bei der Auswertung
der Aufnahnen getroffen wirden. Chne di e Angabe der
zu treffenden Annahnen sei die Bestinmung der Para-
nmeter nicht ausreichend definiert. Aullerdem wirde in
dem Streitpatent nicht angegeben, ob es sich bei dem
mttleren Teil chendurchnesser des Kieselgels bzw der
Primarparti kel umein Zahlen- oder ein Gew chtsmttel
handel e. D ese Angabe sei aber nétig, da der
erhal tene Messwert von der Art der Mttel werthbildung
abhi nge. Ebenso sei die Herstellung eines Kiesel gels,
wie in Anspruch 1 definiert, nicht ausreichend
of fenbart. Die Herstellung dieses Kieselgels wirde
durch eine Viel zahl von Faktoren beeinflusst, zu
denen das Streitpatent keine naheren Angaben mache.
Ei n Fachmann niisse daher eine Vi el zahl von Versuchen

dur chf thren, um zu dem gewinscht en Produkt zu kommen.

b) In einer Stellungnahme vom 8. Mai 2002 w dersprach
di e Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) dem
Vor bri ngen der Beschwerdefuhrerin. E n Fachmann auf
dem Gebi et der Rasterel ektronenm kroskopi e sei sehr
wohl in der Lage festzustellen, ob ein Kieselgel die
in Anspruch 1 geforderten Paraneter aufweise oder
ni cht. Aulerdem sei ein Hersteller von Kiesel gel

3042.D
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anhand der Informationen in der Beschreibung in der
Lage, ohne unzumnut baren Aufwand ein Kieselgel we in
Anspruch 1 gefordert herzustellen

Auf die am 12. Septenber 2003 ergangene Ladung zur mind-
lichen Verhandlung teilte die Beschwerdefihrerin in

i hrer Ei ngabe vom 31. Oktober 2003 mit, dass sie an der
fur den 2. Dezenber 2003 anberaunten nindlichen

Ver handl ung ni cht teil nehmen werde und berief sich auf

i hre bisherigen schriftlichen Ei ngaben.

Am 2. Dezenber 2003 wurde ei ne mindli che Verhandl ung
abgehal t enen, an der di e ordnungsgenmall gel adene
Beschwer def Uhrerin, entsprechend ihrer Ei ngabe vom

31. Oktober 2003, nicht teilnahm GenmaR Regel 71 (2) EPU
wur de di e Verhandl ung ohne sie fortgesetzt.

Nach Ansicht des Vertreters der Patentinhaberin ermttle
di e Coul ter-Counter-Anal yse, die zur Besti mung des
mttleren Teil chendurchnessers des Kiesel gel s verwendet
wird, ein Zahlenmttel. Bezuglich der Bestimung der
mttleren Teil chengro6fRe der Primérpartikel war er der

Mei nung, dass ein Fachmann w sse, dass di eser Paraneter
an Querschnitten bestimt wirde. Auch sei die Auswertung
der Auf nahnen ei nem Fachmann bekannt, w e D7 bel ege.
Dabei konnte er nicht zeigen, inwmefern die Lehre des
Dokunents D7, das sich mt der Bestimung der Korngrdfe
und der Kornformvon Metallen beschaftigt, auf Kieselgel
angewendet wird und i nsbesondere, wie die in D7

vor geschl agene Auswertung fidr Metallkristallite auf die
el ekt ronenm kr oskopi schen Auf nahnen ei nes Ki esel gel s
angewendet werden soll. Bezuglich der von der
Beschwer def Ghrerin i m Ei nspruchsverfahren vorgel egten
Auf nahmen raunte der Vertreter ein, dass zum ndest
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optisch nicht imrer ein Unterschied gegenuber den
erfi ndungsgendflen Ki esel gel en erkennbar sei.

Di e Beschwerdef idhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und Wderruf des Patents in
vol | em Unf ang.

D e Pat enti nhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte die
Zur ickwei sung der Beschwer de.

Ent schei dungsgr inde

Di e Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 EPU
und der Regel 64 EPU und ist daher zul assig.

O f enbarung der Erfindung

2.

3042.D

Anspruch 1 des Streitpatents betrifft getrégerte Kataly-
satorsystene vom Typ der Ziegl er-Natta-Katal ysat oren,
wobei der Kern der Erfindung in der Verwendung eines

Ki eselgels mt bestimten Eigenschaften |iegt. Dadurch
wird ein verbessertes Katal ysatorsystem erhalten, das
bei hoher Produktivitéat und Stereospezifitat

Pol yneri sate des Propyl ens erzeugt, die unter
verringerter Bildung von sogenannten M krosti ppen
(kl ei ne Unr egel mal3i gkei ten an der Cberfl &che) zu Folien
verarbeitet werden kénnen (Seite 2, Zeilen 39 bis 43 und
Seite 4, Zeilen 12 bis 26 des Streitpatents). Dabei
wei st das Ki esel gel genmal3 Anspruch 1 fol gende Paraneter

auf :

(1) einen mttleren Teil chendurchmesser von 5 bis 200 im
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(2) einen mttleren Teil chendurchnesser der Pri mar-
parti kel von 1 bis 10 im und

(3) Hohl raunme bzw. Kanale mt einemmttleren Durchnesser
von 1 bis 10 im

(4) deren makr oskopi scher Vol unenanteil am CGesantparti kel
imBereich von 5 bis 20% i egt.

Bezlglich des Paraneters (2) ist festzustellen, dass der
Ausdruck "Primarparti kel keinen vorausgehenden Bezugs-
punkt im Anspruch hat. Aus dem Gesantinhalt des
Streitpatents ergi bt sich aber, dass es sich bei demin
Anspruch 1 genannten Ki esel gel um ei n Aggl onerat aus
Primarparti kel n handelt, so dass sich der mttlere

Tei | chendur chnesser auf die Primarparti kel nach der

Aggl oner ati on bezi ehen nuss.

Messnet hoden zur Bestimmung der Parameter (1) bis (4)
werden in Anspruch 1 nicht angegeben. Lediglich auf
Seite 5, Zeilen 43 bis 48 des Streitpatents hei 3t es,
dass di e Bestinmung des Teil chendurchnessers des

Ki esel gel s (Paranmeter (1)) durch die Coulter-Counter-
Anal yse (KorngrofRenverteilung der Kielelgelpartikel)
erfolgte, und der mttlere Teil chendurchnmesser der
Primarparti kel (Paraneter (2)), der mttlere Durchnmesser
der Hohlraunme bzw. Kanéle (Paraneter (3)) und deren
makr oskopi scher Vol unenanteil am Gesant parti kel
(Paraneter (4)) mt HlIfe der Scanning El ectron

M kroscopy (Rasterel ekt ronenm kroskopi e) bzw. der

El ectron Probe Mcro Analysis (El ektronenstrahl-M kro-
ber ei chsanal yse) jeweils an Kornoberfl a&hen und an

Kor nquerschnitten des Kieselgels ermttelt wurden.

Wei tere Angaben zur Besti mmung der Paraneter,
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i nsbesondere zur Probenbereitung oder zur Auswertung der
el ekt ronenm kr oskopi schen Auf nahnen, finden sich im
Streitpatent nicht.

Von Anfang an argunentierte die Einsprechende bzw. die
Beschwer def Ghrerin, dass die Angaben im Streit patent
beziglich der Messnet hoden fir die erfindungswesent -
lichen Paraneter (1) bis (4) unvollstandi g of fenbart
seien, so dass ein Fachmann nicht in der Lage sei, zu
besti mren, ob ein Kieselgel die in Anspruch 1
definierten Ei genschaften aufwei st oder nicht und daher
di e beanspruchte Erfindung nicht ausfidhren kdénne. Somt
i st die entschei dende Frage, ob ein Fachmann mt den
Angaben im Streitpatent und imLichte seines allgeneinen
Fachw ssens in der Lage ist, ein Kieselgel mt den
gewinscht en Ei genschaften auszuwéhl en bzw. herzustell en,
umdamt die dem Streitpatent zugrunde |iegende Aufgabe
zu | 6sen, und zwar ohne unzumnut baren Aufwand und ohne

sel bst erfinderisch tatig zu werden.

Es ist zunachst zu untersuchen, we die Paraneter (1)
bis (4) zu bestimen sind. Dabei sind, we unter Punkt 4
erwahnt, zwei G uppen von Messnet hoden zu bertcksi ch-
tigen: zum einen die Coulter-Counter-Analyse fir den
Paraneter (1), zum anderen di e Rasterel ektronen-

m kroskopi e bzw. di e El ektronenstrahl - M kroberei chs-

anal yse fur die Paraneter (2) bis (4).

Der mttlere Teil chendurchnesser des Kieselgels, d. h.
Paraneter (1), ist ein Ublicher Paranmeter um ein
Parti kel kol | ektiv zu charakterisieren. Bei der fur die
Besti mmung di eses Paraneters zu verwendende Coul ter-
Count er - Anal yse handelt es sich um eine allgenein
bekannte, auf ei nem Fel dstdrungsverfahren beruhende
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Met hode zur Parti kel gr6Renanal yse. Ein Coul t er-Counter

m sst dabei direkt die Anzahlverteilung. Durch die
Angabe der Anal ysennmethode im Streitpatent ist es fur
den Fachmann kl ar, dass es sich bei demmttleren

Tei | chendurchnessers des Kieselgels umein Zahlenmtte
handelt. Di e Angabe der Anal ysennethode im Streitpatent
| &sst daher keinen Zweifel an der Bestinmmung und der
Interpretation des Paranmeters (1) aufkomren, so dass der
Ei nwand der Beschwerdefihrerin, es sei nicht klar, ob es
sich imFall des Parameters (1) umein Zahlen-,

Gewi chts- oder sonstiges Mttel handle, nicht greift.

Bezuglich der Paraneter (2) bis (4) waren sich die
Parteien einig, dass diese an el ektronenm kroskopi schen
Auf nahnen des Kieselgels ermttelt werden. Ferner
stimten sie darin Uberein, dass es sich bei der

El ekt ronenm kr oskopie umein relativ aufwendi ges

Ver fahren handelt, das von einemhiermt betrauten
Fachmann durchgefdhrt w rd.

Betrachtet man zundchst nur den mttleren Teil chendurch-
nmesser der Primarpartikel, d. h. Paraneter (2), so wrd
der Fachmann mt dem Probl em konfrontiert, dass das
Streitpatent auf Seite 4 zwei Mglichkeiten nennt, we
der Paraneter (2) mt Hilfe der Elektronenm kroskopie
besti mm werden kann, namich an Kornoberfl &chen oder an
Kor nquer schnitten des Ki esel gel s. Bedenkt man aber, dass
es sich bei demin Anspruch 1 verwendeten Ki esel gel um
ei n Aggl onerat von Primarparti keln handelt (siehe

Punkt 3), so ist der Patentinhaberin dahi ngehend

zuzusti mmen, dass der Aufbau eines sol chen Aggl oner at
nur i m Qerschnitt sichtbar wird, und ein Fachmann den
mttleren Teil chendurchnesser von Prinérpartikel n daher
an Kornquerschnitten des Kieselgels ermttel n wirde.
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Nach den Ausfidhrungen der Patentinhaberin besteht eine
ubli che Préparation darin, die Kieselgelpartikel in

ei nem Harz ei nzubetten, einen Schnitt durch das Harz zu
machen, die Cberfl ache zu polieren und die Schnittfl ache
mttels El ektronenm kroskop zu anal ysi eren.

Sel bst wenn der Argunentation der Patentinhaberin bis

hi erher zuzustimen ist, so stellt sich nun die

ent schei dende Frage, w e die el ektronenm kroskopi schen
Auf nahnmen auszuwerten sind. Das Haupt probl em dabei ist,
dass di e zwei di nensi onal en Bil der ein dreidi nensi onal es
bj ekt reprasentieren. So erscheinen die Primarparti kel
in einem Querschnitt nur als ebene, nehr oder weniger
runde Fl &chen, die aber unmttel bar nichts Uber die
eigentliche Teil chengro6lRe der Primérparti kel aussagen.
W e eine einfache Uberl egung zeigt, besitzen diese
Schnittfl achen ei nen sehr unterschiedlichen Fl &cheni n-
halt, auch wenn die Teilchen in etwa gleich grofl3 sind,
al so etwa aus Kugeln mt glei chem Radi us bestehen. Bei
ei nem bel i ebi g gelegten Schnitt durch einen derartigen
Kugel hauf en werden die Kugeln ja nicht alle am Aquat or,
d. h. in der Schnittebene mt dem grofRten Fl &cheninhalt,
geschnitten, sondern es werden auch nehr zum Pol der
Kugel gel egene, d. h. kleinere Schnittfl ahen auftreten.
Theoretisch waren in diesemspeziellen Fall alle
"ebenen" KorngroRen zwi schen Null und dem Aquat orschnitt
noglich. Die Tatsache, dass die einzelnen Prinmarteil chen
kei ne Kugel form besitzen, macht die Sachl age noch

kompli zierter (D7, Seite 51).

Di e Beschwerdef dhrerin hat gezeigt, dass aufgrund dieser
Schwi eri gkeiten verschi edene Verfahren entw ckelt wurden,
um aus den zwei di nensi onal en Bi |l dern Aussagen uber

Tei |l chenform Teil chengr63e und Teil chengr6Renverteil ung
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zu gewi nnen. So beschreibt z. B. D3 nehrere Methoden zur
Ber echnung des Teil chendurchnessers, und D4 und D5

zei gen unterschi edliche Ansatze, w e man unregel nali g
gefornte Teil chen erfassen kann. Gowohl offensichtlich
all e diese Bil danal yseverfahren ein Zahlenmttel fur den
Durchnmesser der Primarpartikel liefern, basieren die

Met hoden auf unterschiedlichen Annahnen.

D e Tatsache, dass es verschi edene Miglichkeiten der

Bi | danal yse gi bt, wurde von der Patentinhaberin gar
nicht bestritten. Sie machte viel nehr geltend, dass die
Fachl eut e Uber ei ngekommen sei en, sofern kei ne besonderen
| nformati onen erforderlich sind, nur die mttleren

Tei | chendur chnmesser der Querschnittsauf nahmen anzugeben
und verw es dabei auf D7, wo es auf Seite 52 hei3t, dass
man aufgrund der oben genannten Schw eri gkeiten (siehe
Punkt 10) Uberei ngekommen ist, "als Korngr6BRe eines
Metal | s (Hervorhebung durch die Kammer) die im Schliff-
bild sichtbaren Schnittfl d&hen durch die Kristalle zu
defini eren, und begnigt sich neist mt der Angabe einer
Durchschni ttsgrofRe, entweder demmttleren Fl &cheni nhalt
oder demmttleren Durchnmesser der Kristallite".

Dodunent D7 beschaftigt sich aber ausschlieBBlich mt der
Besti mmung der KorngrofRe und der Kornformvon Metallen.
Aus D7 sel bst ist nicht ersichtlich, dass diese Annahnen
beziglich des mttleren Durchnmessers allgeneine Giltig-
keit haben und auch fur die Bestinmung des Paraneters (2)
in Kieselgel zutreffen. We die von beiden Seiten

ei ngerei chten el ektronenm kr oskopi schen Auf nahnen zei gen,
unt erschei det sich di e Auf nahnme eines Kiesel gels

grundl egend von der eines Metalls. Das Kieselgel wrd
bei der Préparation in ein Harz eingebettet (siehe

Punkt 9), so dass die einzel nen Kieselgelpartikel, die

sich aus den Prinmérparti kel n zusammenset zen, als
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"Inseln" in einer Matrix aus Harz erscheinen. Im
Gegensat z dazu erkennt man am geatzten Schliff eines
Metal |l s eine Vielzahl kleinster, angrenzender Korner
(pol ykristallin). Es ist daher auch nicht ersichtlich,
wi e das in D7 beschriebene Durchnesserverfahren auf die
"I nsel n" des Kieselgels uUbertragen werden kénnte. Dies
konnte der Vertreter der Beschwerdegegnerin in der
niundl i chen Ver handl ung ni cht naher erl &utern.

Unabhéngi g von der Frage, w e die Querschnittsauf nahnmen
tatsachlich auszuwerten sind, zeigen die von der
Beschwer def threrin i m Ei nspruchsverfahren vorgel egten
Auf nahmen ( Ei ngabe vom 12. Marz 2001), dass auch der
Ausschnitt der Aufnahnme bzw. die VergrofBerung bei der
Besti mmung des Paraneters (2) eine entschei dende Rolle
spi el en kann. So zeigt das Bild 18051 di e Anwesenheit
von relativ grofl3en, granul @ en Kiesel gel partikeln, deren
Anwesenheit gemall den Ausfidhrungen des Vertreters der
Beschwer def threrin in der nindlichen Verhandl ung dazu
fuhrt, dass dieses Kieselgel nicht unter den Anspruch 1
fallt. Auf einemvergroBerten Ausschnitt der gl eichen
Probe (Bild 17772) ist aber kein granul & es Kiesel gel
mehr zu sehen. Ein Unterschied zu dem erfi ndungsgenméall3en
Kieselgel ist in diesemBild nicht nehr erkennbar, was
vom Vertreter der Patentinhaberin in der nindlichen

Ver handl ung ni cht bestritten wrde. D e von der

Pat enti nhaberin als erfindungswesentlich betrachtete
Abwesenheit von granul arem Ki esel gel kann al so in ei nem
Bild festgestellt werden, bei einer anderen Vergro6Rerung
der sel ben Probe aber nicht. Dies nuss zwangsl aufi g auch
zu unterschiedlichen Werten fur den Paranmeter (2) fuhren.

Abgesehen davon, dass durch die unzureichende Definition
der Messnet hode fiur den Paraneter (2) der damt
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ver bundene Bereich von 1 bis 10 imin Anspruch 1 nicht

ei ndeutig bestimt wird, kann ein Fachmann auch ni cht
feststellen, wi e das Kiesel gel beschaffen sein nuss,
damt die angestrebte vorteil hafte Wrkung tatsachlich
eintritt. Der Fachmann findet né&m ich auch keine

Anhal tspunkte im Streitpatent, die i hmeine gew sse
Anl ei tung bei der Auswahl der erfindungsgenmil3en

Ki esel gel e geben kénnten. Auf Seite 4, Zeilen 26 bis 28
hei 3t es lediglich: "Ein solches feinteiliges Kieselgel
ist u. a. erhaltlich durch Sprihtrocknen von vermahl enem
ent sprechend gesi ebten Si G- Hydrogel, welches hierzu mt
Wasser oder einem aliphati schen Al kohol vermai scht wird.
Ein solches feinteiliges Kieselgel ist aber auch im
Handel erhaltlich."” Nahere Angaben zur Sprihtrocknung
oder ein Beispiel, das die Herstellung eines
erfindungsgenaflen Ki esel gels beschreibt, finden sich im
Streitpatent nicht. We die Beschwerdef Uhrerin aber
ausgef uhrt hat, kann das durch Spriuhtrocknung erhaltene
Ki esel gel durch eine Vielzahl von Faktoren beeinfl usst
werden, wie z. B. die Konzentration des Kieselgels in
der Dispersion, Tenperatur und Dauer des

Trocknungsvor gangs oder die Geonetrie des Sprihtrockners.
Al'l diese Variationsnbglichkeiten auszuprobieren stellt,
nach Ansicht der Kammer, fidr einen Fachmann, der die
Erfi ndung w eder hol en nbchte, einen unzunutbaren Aufwand
dar. Bezuglich der Aussage, dass ein sol ches
feinteiliges Kieselgel auch i mHandel erhaltlich ist,

bl ei bt zu benerken, dass im Streitpatent kein

Handel sprodukt genannt wird und vom Vertreter der

Pat enti nhaberin in der mindlichen Verhandl ung auch nicht

benannt werden konnt e.

Er schwerend kommt im vorliegenden Fall hinzu, dass es
sich bei dem Paraneter (2), wi e auch bei den Paranetern
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(3) und (4), um Paraneter handelt, die vor dem
Prioritatsdatum des Streitpatents zur Charakterisierung
ei nes Kieselgels nicht tblich waren. Dies wurde von der
Pat enti nhaberin nicht bestritten. Sie argunentierte

vi el mehr, dass die ublicherweise zur Beschrei bung von

Ki esel gel en verwendet en Paraneter eben nicht brauchbar
seien, um zw schen Ki esel gelen, die zur Produktion von
Pol yol ef i nkat al ysat oren besonders geei gnet seien und

sol chen, die nicht geeignet seien, zu differenzieren.
We aus den im Ei nspruchsverfahren vorgel egten

Ver gl ei chsbei spi el en ersichtlich, ist der Paraneter (2),
ebenso wi e die Paranmeter (3) und (4) fur das Erreichen
der gestellten Aufgabe entscheidend. CGerade aber bei der
Verwendung von neuen uniublichen Paranetern, die fur das
Errei chen eines technischen Effekts entschei dend sind,
besteht fur die Patentinhaberin eine besondere

Ver pflichtung, alle notwendigen |Informationen zur

Besti mmung di eses Paraneters anzugeben, um ei ne

vol | standi ge und faire O fenbarung der Erfindung
gegeniiber der Offentlichkeit zu gewdhrleisten (siehe

T 172/99 vom 7. Marz 2002, nicht im ABI. EPA ver-
offentlicht, Punkt 4.5.6 der Entschei dungsgrinde). Di eser
Verpflichtung ist die Patentinhaberin imvorliegenden
Fal I ni cht nachgekonmen.

Zusanmmenf assend i st feststellen, dass es nehrere
Mogl i chkeiten gibt, den mttleren Teil chendurchnesser
der Primarpartikel aus el ektronenm kroskopi schen

Auf nahmen zu besti mmen. Dabei konnte die

Beschwer degegnerin ni cht nachwei sen, dass die von ihr
vor geschl agene Anal yse der Querschnittsaufnahnmen

all genmein Ublich ist. Aber selbst fir diese Methode
fehl en ei ndeuti ge Angaben, so dass man fiur ein und die
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sel be Probe, je nach dem betrachteten Ausschnitt zu
unt erschi edl i chen Ergebni ssen komt .

17. Aus di esen G inden kommt die Kanmer zu dem Schl uss, dass
ei n Fachmann mangel s Angabe der genauen Messnet hode zur
Besti mmung des Paraneters (2) nicht in der Lage ist, das
im Streitpatent angestrebte Ergebnis ohne unzunut baren
Auf wand bzw. ohne ei gene erfinderische Leistung zu
erreichen. Somt ist der Gegenstand des Anspruchs 1
unvol | st andi g of fenbart (Artikel 83 EPU).

18. Oowohl  zum ndest fuar den Paraneter (3) ahnliche
Uber | egungen gelten wie fir den Paraneter (2), braucht

bei di eser Sachl age nicht néher auf die Bestimung der
Paraneter (3) und (4) eingegangen werden.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wird auf gehoben.

2. Das Patent wird w derrufen

Di e Geschéaftsstell enbeantin: Der Vorsitzende:
E. Gorgnmaier R Young
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