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Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das
europaische Patent Nr. 0 971 851 widerrufen worden ist,

Beschwerde eingelegt.

Wahrend sich der Einspruch der Beschwerdegegnerin
(Einsprechende) auf die in Artikel 100 a), b) und c) EPU
genannten Einspruchsgrinde stltzte, war die
Einspruchsabteilung der Auffassung, dass der in

Artikel 100 b) genannte Einspruchsgrund der

Aufrechterhaltung des Patents entgegenstinde.

Am 15. September 2005 fand eine mlndliche Verhandlung

vor der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents auf der Grundlage der am 23. April 2003

eingereichten Ansprliche 1 und 2.

Der Beschwerdegegnerin beantragte die Zurlckweisung der

Beschwerde.

Der unabhangige Anspruch 1 gemdf3 einzigem Antrag der

Beschwerdeflhrerin lautet wie folgt:

"l. Vorrichtung zum elektrostatischen Aufladen der
beiden Auflenseiten von zumindest einer Materialbahn mit
Ladung entgegengesetzter Polaritdt, vor dem
Weiterverarbeiten der zumindest einen Materialbahn,
wobei diese durch den Spalt eines Paars zueinander

parallel und mit geringem Abstand zueinander
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angeordneter Walzen (5) gefthrt ist, dadurch
gekennzeichnet, daf die Vorrichtung zum
elektrostatischen Aufladen von dem Paar Walzen (5)
gebildet ist, daf jede Walze Uber einem aufleren
Stahlmantel (7) einen begrenzt elektrisch leitfdhigen
Belag (8), sogenannter halbleitender Belag, aufweist,
daf? zum elektrischen Aufladen des begrenzt leitfdhigen
Belags in dem Spalt (50) der Stahlmantel (7) jeder Walze
(5) an eine positive bzw. negative Hochspannungsquelle
anschlieffbar ist und daf die Walze (5) zum Isolieren von
dem Maschinenrahmen (10) unter dem hochleitfdhigen
Stahlmantel (7) und an ihren beiden Stirnseiten einen
elektrischen Isolator (40 bzw. 42) aufweist und daf’ zum
elektrischen Aufladen des begrenzt leitfdhigen Belages
(8) die Hochspannungsquelle Uber eine sich im
wesentlichen parallel zu der Walze in axiales Richtung
erstreckende Korona-Aufladungselektrode (44) aufgebracht

wird."

Im Beschwerdeverfahren wurden folgende Merkmale des
Anspruchs 1 gemafy einzigem Antrag als Merkmale A, B bzw.

C bezeichnet:

Merkmal A: ".. zum elektrischen Aufladen des begrenzt
leitfdhigen Belags in dem Spalt (50) der Stahlmantel (7)
jeder Walze (5) an eine positive bzw. negative

Hochspannungsquelle anschliefbar ist™

Merkmal B: ".. zum elektrischen Aufladen des begrenzt
leitfdhigen Belages (8) die Hochspannungsquelle Uber
eine sich im wesentlichen parallel zu der Walze in
axiales Richtung erstreckende Korona-Aufladungselektrode

(44) aufgebracht wird"
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Merkmal C: "die Walze (5) zum Isolieren von dem
Maschinenrahmen (10) unter dem hochleitfahigen
Stahlmantel (7) und an ihren beiden Stirnseiten einen

elektrischen Isolator (40 bzw. 42) aufweist"

Die Beschwerdeflhrerin hat im schriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandlung im wesentlichen

folgendes vorgetragen:

Anspruch 3 der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung, der das Merkmal A enthalte, bilde
den Dachanspruch fir die alternativen Ausfihrungsformen
einer Aufladung von innen bzw. von auflen Uber eine
Koronaaufladungselektrode. Diese alternativen
Ausflihrungsformen der Aufladung von innen bzw. von aufien
seien Gegenstand der auf Anspruch 3 rlckbezogenen
Ansprlche 4 bzw. 10 und seien in den Figuren 1 bis 3
bzw. 4 der Anmeldung in der urspringlich eingereichten

Fassung gezeigt.

Diese Ubergeordnete Bedeutung des Anspruchs 3 und damit
des Merkmals A ergebe sich auch aus der Beschreibung der
Anmeldung in der ursprlinglich eingereichten Fassung.
Dort werde auf Seite 2, Zeilen 16 bis 20 zunachst auf
die allgemeine Form der Aufladung von auflen mittels
einer Koronaaufladungselektrode Bezug genommen. Im
Anschluf’ daran (Seite 2, Zeilen 22 ff) werde unter
Verwendung der Ublicherweise die Beschreibung von
Merkmalen abhangiger Anspriiche einleitenden Formulierung
"In zweckmafliger Weiterbildung .." verschiedene
Anschlieffmdglichkeiten des Stahlmantels jeder Walze

beschrieben.
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Das Merkmal A koénne somit nicht isoliert von den
Merkmalen B und C betrachtet werden, sondern sei im
Lichte insbesondere des Merkmals B sowie der
obengenannten Passagen in der Anmeldung in der

urspruinglich eingereichten Fassung auszulegen.

Die in der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung in Figur 4 gezeigte und in den zugehdrigen
Beschreibungsteilen beschriebene Ausfihrungsform bilde
damit eine Basis flUr die Offenbarung des Gegenstands des

Anspruchs 1 gemdf dem einzigen Antrag.

Das Merkmal A sei hier dadurch verwirklicht, dafk der
Stahlmantel der Walzen Uber die
Koronaaufladungselektrode, den Luftspalt zwischen dieser
Elektrode und dem begrenzt leitfahigen Belag sowie lber
diesen begrenzt leitfdhigen Belag an die
Hochspannungsquelle anschliefbar und im Betrieb auch
angeschlossen sei. Im Betrieb stelle sich zwischen den
verschiedenen Komponenten ein Potentialgefdlle ein, und
es flieRe ein elektrischer Strom von der
Koronaaufladungselektrode Uber den Luftspalt und die
begrenzt leitfdhige Beschichtung zum Stahlmantel und von

dort zur Materialbahn.

Merkmal A fordere keinen direkten Anschlufd des
Stahlmantels an die Hochspannungsquelle. Ferner sei es
fachtiblich, auch die Komponenten, die durch einen
Luftspalt getrennt seien, in einem Schaltkreis als
angeschlossen anzusehen. Der Anschluf werde hier
Ublicherweise durch einen Widerstand dargestellt. Der
Begriff "anschliefbar" erfordere zudem keine feste

elektrische Verbindung. Es genlige, wenn sich der
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Anschluf? im Betrieb einstelle. Dies sei beil eilner

Koronaaufladung der Fall.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaf3 einzigem Antrag
gehe daher nicht Uber den Inhalt der Anmeldung in der
ursprlinglich eingereichten Fassung hinaus und erfille

somit die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU.

Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandlung im wesentlichen

folgendes vorgetragen:

Die in der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung in Figur 4 gezeigte und in den zugehdrigen
Textpassagen beschriebene Ausfihrungsform offenbare
keine Vorrichtung, bei der der Stahlmantel der Walzen an
die Hochspannungsquelle anschliefbar sei. Gemaf3 Seite 8,
Zeilen 12 bis 21, der Anmeldung in der ursprunglich
eingereichten Fassung sei der Stahlmantel durch die
darunterliegende Isolierschicht 40 und die stirnseitige
Isolatorschicht 42 isoliert, und damit nicht an eine
Hochspannungsquelle anschlieffbar. Bei der in Figur 4
gezeigten Ausfihrungsform kdénne man nicht von einem
Anschlufl des Stahlmantels an die Hochspannungsquelle
sprechen. Eine Koronaaufladung erfordere das
Vorhandensein eines elektrischen Feldes und
dementsprechend lagen die Koronaaufladungselektrode und
der Stahlmantel der Walzen auf unterschiedlichen

Potentialen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemdfs einzigem Antrag
gehe daher Uber den Inhalt der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung hinaus und erfille

somit nicht die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU.
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Entscheidungsgrinde
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Unzuldssige Erweiterung (Artikel 123 (2) EPU),

Anspruch 1 gemdfs einzigem Antrag der Beschwerdeflhrerin

Die nachfolgenden Verweise auf die Anmeldungsunterlagen
des Streitpatents in der ursprlinglich eingereichten
Fassung beziehen sich auf die verdéffentlichte Version

(WO 98/43905) .

Gemafd Merkmal A des Anspruchs 1 ist zum elektrischen
Aufladen des begrenzt elektrisch leitfahigen Belags in
dem durch das Walzenpaar gebildeten Spalt der
Stahlmantel jeder Walze an eine positive bzw. negative

Hochspannungsquelle anschliefbar.

Merkmal A ist in der Anmeldung in der ursprunglich
eingereichten Fassung auf Seite 2, Zeilen 22 bis 30,
Seite 3, Zeilen 13 bis 18 und Seite 6, Zeilen 7 bis 13
jeweils in Zusammenhang mit einer sogenannten Aufladung
von innen offenbart. Die Figuren 1 bis 3 und die
zugehdrigen Beschreibungsteile der Anmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung zeigen verschiedene
AnschlufBmdéglichkeiten des Stahlmantels einer Walze an

eine Hochspannungsquelle.

Gemafs Merkmal B des Anspruchs 1 wird zum elektrischen
Aufladen des begrenzt leitfahigen Belages die
Hochspannungsquelle Uber eine sich im wesentlichen
parallel zu der Walze in axialer Richtung erstreckende

Koronaaufladungselektrode aufgebracht.

Eine dem Merkmal B entsprechende Anordnung ist in

Figur 4 der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
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Fassung offenbart. Da gemaf allgemeinem Fachwissen bei
einer Koronaaufladung die Ladungstrdger im Bereich der
Koronaaufladungselektrode entstehen, erfolgt bei der in
Figur 4 gezeigten Anordnung die Aufladung des begrenzt
leitfdhigen Belags 8 somit von aufen im Bereich zwischen
der Koronaaufladungselektrode 44 und der Walze 5. Fir
diesen Zweck ist, wie auch in Figur 4 explizit
dargestellt, die Koronaaufladungselektrode 44 an die
Hochspannungsquelle 43 angeschlossen. Der Stahlmantel 7
der Walze 5 ist, im Unterschied zu den Ausfihrungen
gemafs Figuren 1 bis 3, mit Isolatorschichten 40 und 42
umgeben, siehe Seite 8, Zeilen 12 bis 21. Eine
AnschliefRbarkeit des Stahlmantels der in Figur 4
gezeigten Walze an eine positive oder negative

Hochspannungsquelle ist nicht gezeigt.

Die in Figur 4 und der zugehdrigen Beschreibung der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
offenbarte Vorrichtung zeigt somit zwar die Merkmale B

und C, nicht aber das Merkmal A.

Das Merkmal A ist in der Anmeldung in der ursprlinglich
eingereichten Fassung in Kombination mit einer
Koronaaufladungselektrode lediglich in Anspruch 10 unter
Berlicksichtigung des Rickbezugs dieses Anspruchs auf
Anspruch 3 offenbart. Allerdings ist in diesem
Zusammenhang nicht offenbart, dafl die Aufladung Uber

eine im wesentlichen parallel zu der Walze in axialer

Richtung sich erstreckende Koronaaufladungselektrode

erfolgt. Dieses Merkmal ist in der Anmeldung in der
ursprlinglich eingereichten Fassung lediglich im Rahmen

der in Figur 4 gezeigten Ausfihrungsform beschrieben.
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Damit bilden auch die Anspriche 3 und 10 der Anmeldung
in der urspringlich eingereichten Fassung keine Basis

fr eine Offenbarung des Gegenstands des Anspruchs 1.

Die Kammer kann sich der Auffassung der
Beschwerdefliihrerin nicht anschlieffen, daR das Merkmal A
im Lichte des Merkmals B und der Beschreibung der
Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung als
ein gegenlber den beiden alternativen Ausfihrungsformen
einer Aufladung von innen bzw. von auflen Ubergeordnetes

Merkmal anzusehen ist.

Merkmal A hat eine klare technische Aussage, nadmlich daf3
".. zum elektrischen Aufladen des begrenzt leitfdhigen
Belags in dem Spalt (50) der Stahlmantel (7) jeder Walze
(5) an eine positive bzw. negative Hochspannungsquelle
anschlieffbar ist". Diese Aussage ist somit bei der
Bestimmung der Definition der Gegenstands des

Anspruchs 1 gemdf einzigem Antrag zu berlcksichtigen.

Merkmal A beschreibt ein elektrisches Aufladen des
begrenzt leitfdhigen Belags in dem durch das Walzenpaar
gebildeten Spalt, wadhrend die Merkmale B und C eine
Koronaaufladung betreffen, also eine Aufladung des
begrenzt leitfdhigen Belags in der Umgebung der
Koronaaufladungselektrode und damit auferhalb des durch
das Walzenpaar gebildeten Spalts. Das Merkmal A
einerseits und die Merkmale B und C andererseits
betreffen somit alternative Ausfihrungsformen, und
Merkmal A kann daher nicht als ein dem Merkmal B

Ubergeordnetes Merkmal ausgelegt werden.

Wie allgemein bekannt, ist es mdbglich, nicht verbundene

Komponenten in einem Ersatzschaltbild durch



2907.D

-9 - T 1038/04

Zwischenschaltung eines Widerstandes als miteinander
verbunden darzustellen. Aber auch diese Mdglichkeit

einer schematisierten Darstellung laRt nach Auffassung
der Kammer nicht den Umkehrschluf3 zu, daf® die in Figur 4
der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
gezeigte Vorrichtung nun so auszulegen sei, daf’ der
Stahlmantel 7 der Walze an die Hochspannungsquelle 43
anschlieffbar sei und im Betrieb auch angeschlossen sei.
Ein derartiger Anschluf? ist weder in der Figur 4 gezeigt,
noch in der zugehdrigen Beschreibung der Anmeldung in

der ursprlinglich eingereichten Fassung offenbart.

Die Kammer ist ferner der Auffassung, daf? bei der in
Figur 4 der Anmeldung in der ursprlinglich eingereichten
Fassung gezeigten Vorrichtung, wenn sie in Betrieb ist,
nicht von einem "Anschluf’" des Stahlmantels an die
Hochspannungsquelle gesprochen werden kann. Wie oben
unter Punkt 3 bereits dargelegt, erfolgt bei einer
Koronaaufladung ein Aufladen des begrenzt leitfahigen
Belages durch in der Umgebung der
Koronaaufladungselektrode entstehende Ladungstrager. Fir
die Ausbildung des fir die Erzeugung dieser
Ladungstrager notwendigen elektrischen Feldes ist, wie
Figur 4 zeigt, diese Elektrode an die
Hochspannungsquelle anschlieffbar, nicht aber der

Stahlmantel der Walze.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 geht daher Uber den
Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung hinaus (Artikel 123 (2) EPU), so daR der
Einspruchsgrund gemdf Artikel 100 c) EPU der
Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegensteht.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Die Geschdftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

S. Sanchez Chiquero W. Moser
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