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5th Floor
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London EC4A 4AB (GB)

Swift, Jane Elizabeth Berrisford
Johnson Matthey Catalysts
Intellectual Property Department
P.0. Box 1, Chilton Site

Belasis Avenue
Billingham TS23 1LB (GB)

BASF Fuel Cell GmbH et al
Industriepark Héchst
D-65926 Frankfurt am Main (DE)
Magnet-Motor GmbH

Postfach 1463

D-82304 Starnberg (DE)

Luderschmidt, Schiler & Partner
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John-F.-Kennedy-Stralie 4
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Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 3. April
zur Post gegeben wurde und mit der der
Einspruch gegen das europaische Patent
Nr. 867048 aufgrund des Artikels 101 (2)
zurilckgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, mit der der Einspruch gegen das
Europaische Patent Nr. O 867 048 zuriuckgewiesen wurde.

1. Mir ihrer Beschwerdebegrindung reichte die
Beschwerdefihrerin (Einsprechende) neue Dokumente ein
und machte im Hinblick auf den darin offenbarten Stand
der Technik unter anderem mangelnde Neuheit geltend.

I11. Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) reichte darauf
hin zusammen mit ihrem Antwortschreiben vom 12. Februar
2009 einen als "Hauptantrag" bezeichneten, geanderten
Anspruchssatz ein. Der unabhangige (Produkt-)Anspruch 4
gemaR diesem Antrag lautet wie folgt (Anderungen im

erteilten Anspruch 1 durch die Kammer kenntlich gemacht):

"4, Membran-Elektrodeneinheit enthaltend mindestens eine
Polymerelektrolytmembran und mindestens eine
Gasdiffusionselektrode, die mindestens eine katalytisch
aktive Schicht aufweist und mindestens eine elektrisch
leitfdhige, hydrophobe und gasdurchlidssige
Gasdiffusionslage, wobel die Gasdiffusionslage ein
mechanisch stabiles Stilitzmaterial enthdlt, das mit
mindestens einem elektrisch leitfdhigen Material mit
einer Bulkleitfdhigkeit 2 10mS/cm imprdgniert ist, das
mechanisch stabile Stiitzmaterial ein Fldchengewicht von
< 150 g/m’ aufweist und Glasfasern, carbonisierte Fasern
oder Fasern enthaltend organische Polymere enthdlt, die
Gasdiffusionselektrode einen elektrischen
Fldchenwiderstand von < 100 mW x cm’ besitzt und die
Gasdiffusionslage eine offene Porositat von 20 bis 99,9%

aufweist.”
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In besagtem Schreiben vertrat die Beschwerdegegnerin die
Auffassung, dass der von der Beschwerdefihrerin erhobene
Neuheirtseinwand durch die 1n den Ansprichen

vorgenommenen Anderungen ausgeraumt sei.

AV In Vorbereitung der anberaumten mundlichen Verhandlung
erliel3 die Kammer einen Bescheid, iIn dem sie die
Antragslage zusammenfasste und unter anderem darauf
hinwies, dass zu kladren sein werde, ob die vorgenommenen
Anderungen im Einklang mit den Erfordernissen des
Artikels 123(2) EPU stinden. Der Beschwerdefihrerin
wurde zur Formulierung eventueller Einwande gegen die

gednderten Anspriche eine Frist gesetzt.

V. Unter Bezugnahme auf die Ladung zur mundlichen
Verhandlung teilte die Beschwerdegegnerin in ihrem
Schreiben vom 30. Dezember 2012 mit, dass sie die
mindliche Verhandlung nicht wahrnehmen werde, und bat,
ohne jegliche inhaltliche Stellungnahme, um eine

Entscheidung nach Aktenlage.

VI. In threm fristgerechten Schriftsatz vom 5. Januar 2012
fuhrte die Beschwerdefuhrerin aus, dass der geénderte
Anspruchssatz in vielerlei Hinsicht zu beanstanden sei.
Unter anderem verstofRe die Aufnahme des Merkmals, wonach
die Gasdiffusionslage eine offene Porositdt von 20 bis
99,9% aufweist', gegen die Bestimmungen des Artikels
123(2) EPU. Die offene Porositat der Gasdiffusionslage
werde namlich i1n der ursprunglichen Anmeldung nirgendwo

erwahnt.

VIl. Bis zum Tag der mundlichen Verhandlung reichte die
Beschwerdefiuhrerin keine weitere Stellungnahme zum

Bescheid der Kammer bzw. zu den in dem besagtem
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Schriftsatz der Beschwerdefuhrerin erhobenen Einwanden

ein.

VIIlI. Am 7. Februar 2011 fand die mundliche Verhandlung statt,
in deren Verlauf insbesondere der unter obigem Punkt VI
angesprochene Einwand unter Artikel 123(2) EPU erortert

wurde.

1X. Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte im schriftlichen
Verfahren die Aufrechterhaltung des Patents auf der
Grundlage der mit Schreiben vom 12. Februar 2009 als

Hauptantrag eingereichten Anspriche 1 bis 31.

Entscheidungsgrinde

1. Hauptantrag - Zulassigkeit der Anderungen
Artikel 123(2) EPU

1.1 Im vorliegenden Anspruchssatz wurde der einzige erteilte
Produktanspruch 1 durch die vier unabhangigen

Produktanspriche 1 bis 4 ersetzt.

Der unabhangige Anspruch 4 unterscheidet sich vom
erteilten Anspruch 1 durch die zusatzliche Aufnahme der
Merkmale "und die Gasdiffusionslage eine offene
Porositat von 20 bis 99,9% aufweist" (Hervorhebungen
durch die Kammer).

1.2 Ein Porositatsbereich von 20 bis 99,9% ist zwar in der
ursprunglichen Anmeldung offenbart (siehe diesbeziglich
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Anspruch 5 und Seite 4, erster Absatz der WO 97/20358
Al), allerdings ist dort von der offenen Porositat des
"Stiitzmaterials' und nicht von der offenen Porositat der

“"Gasdifrfusionslage" die Rede.

Zur offenen Porositat der "Gasdiffusionslage"™ enthalt
die urspriungliche Anmeldung keinerlei Information in
Form von Zahlenangaben. In der mundlichen Verhandlung
hat die Beschwerdefuhrerin darauf hingewiesen, dass die
"“"Gasdiffusionslage' gemall dem Anspruch durch
Impréagnierung des "Stiitzmaterials™ mit elektrisch
leitfahigem Material erhalten wird, wodurch sich
zwangslaufig eine Verringerung der offenen Porositat des
Materials ergibt. Die offene Porositat der
“"Gasdiffusionslage"™ kann demnach nicht gleichgesetzt
werden mit der offenbarten offenen Porositat des
“"Stiitzmaterials'. FuUr die Kammer ist in der Anmeldung in
der urspringlich eingereichten Fassung insbesondere
keine "Gasdiffusionslage"™ unmittelbar und eindeutig
offenbart, die auch nach threr Impragnierung noch eine
offene Porositat von 99,9% aufweist.

Daraus folgert die Kammer, dass das Patent derart
gedndert wurde, dass sein Gegenstand Uber den Inhalt der
Patentanmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung hinausgeht. Die besagte Anderung verstoRt
demnach gegen die Bestimmungen des Artikels 123(2) EPU.

Der einzige Antrag der Beschwerdegegnerin ist daher
nicht gewahrbar.



-5 - T 1017708

Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin Der Vorsitzende
C. Vodz G. Raths
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