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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das
europadische Patent Nr. EP-B-1 658 632 zu widerrufen
(Artikel 101 (2) und (3) b) EPU).

Der Einspruch war gegen das Patent in gesamtem Umfang

gerichtet und darauf gestiitzt, dass

- der Gegenstand des Patents nicht neu sei und nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe (Artikel
100 a) EPU 1973 in Verbindung mit Artikel 54 und
56 EPU 1973),

- das Patent die Erfindung nicht so deutlich und
vollstandig offenbare, dass ein Fachmann sie
ausfithren kénne (Artikel 100 b) EPU 1973), und

- der Gegenstand des Patents iliber den Inhalt der
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten
Fassung hinausgehe (Artikel 100 c¢) EPU 1973).

Am Ende der miindlichen Verhandlung vor der Kammer
beantragte die Beschwerdefithrerin (Patentinhaberin) die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die

Zurickweisung des Einspruchs.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die

Zurickweisung der Beschwerde.

Der Wortlaut des unabhangigen Anspruchs 6 des Patents

in der erteilten Fassung lautet wie folgt:

"6. Verfahren zur Analyse von Proben oder Oberfachen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Probe oder Oberflache
mit einem massenreinen Ionenstrahl aus Bismutionen
einer Art Bi,P*, bei denen n 2 2 und p 2 1 ist und n und

p Jjeweils eine natiirliche Zahl ist, bestrahlt wird, so
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dass Sekundarteilchen und/oder Sekundarionen gebildet
werden, und wobei die Masse der Sekundédrteilchen und/

oder Sekundarionen analysiert wird."

Die Parteien trugen im Wesentlichen Folgendes in Bezug

auf die Anderungen vor:

Nach Ansicht der Beschwerdefiihrerin sei zwar urspring-
lich kein Verfahrensanspruch eingereicht worden, zahl-
reiche Textstellen deuteten jedoch auf das im erteilten
Anspruch 6 beanspruchte Verfahren zur Analyse von
Proben hin (siehe Seite 1, Zeile 8; Seite 2, Zeile 3;
Seite 3, Zeile 15; Seite 4, Zeile 15; Seite 5, Zeilen 8
und 16; Anspriche 3 und 4).

Der erteilte Anspruch 6 sei ferner so zu verstehen, wie
ein Fachmann ihn verstehen wiirde; zur Auslegung des
Anspruchs sei iberdies die Beschreibung heranzuziehen.
Aus der Beschreibung der Offenlegungsschrift (ins-
besondere Seite 10, letzter Absatz) sei dem Fachmann
der Hinweis gegeben, dass ganz allgemein Bismut-Emitter
als Primarionenquellen eingesetzt werden konnten. Die
Herkunft der Bismut-Primdrionen sei fir die Erfindung
auch nicht wesentlich und werde nicht als wesentlich
dargestellt (siehe Abschnitt [0029] des Streitpatents).
Die Effizienz der Sekundadrionenbildung hadnge nicht wvom
Typ des Ionenemitters ab. Die Nicht-Beschrankung auf
Flissigmetallionenquellen erfordere auch keine Anderung
im beanspruchten Verfahren. Somit seien samtliche drei
Kriterien des sogenannten "Wesentlichkeitstests"
erfillt.

Eine Flissigmetallionenquelle sei lberdies die einzig
relevante Quelle flir die Erzeugung der beanspruchten
Bismutcluster. Der Fachmann wiirde zu dieser Quelle

greifen um diese Teilchen zu erzeugen. Er wirde jedoch
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andere Ionenquellen grundsatzlich nie ausschlieBen, um

einen bestimmten Primdrionenstrahl zu erzielen.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 6 gehe daher
nicht idber den Gegenstand der urspringlichen Anmeldung

hinaus.

Die Beschwerdegegnerin ist der Auffassung, dass ein
Anmelder, der urspringlich keinen Verfahrensanspruch
eingereicht habe, nicht besser gestellt sein solle als
ein Anmelder, welcher einen dem Vorrichtungsanspruch
entsprechenden Verfahrensanspruch eingereicht habe. In
allen urspringlichen unabhédngigen Anspriichen werde eine
Flissigmetallquelle definiert. Insbesondere werde im
erteilten Anspruch 6 ein generisches Verfahren zur
Analyse von Proben oder Oberfldchen beansprucht,
welches die folgenden Merkmale des urspringlichen
Anspruchs 6 nicht aufweise:

- die Ionenquelle besitzt einen heizbaren Ionen-
emitter, der mit einer Flissigmetallschicht
iberzogen ist,

- der TIonenstrahl wird mit Hilfe einer Filtervor-
richtung gefiltert,

- die Massenanalyse wird mittels eines Massen-
spektrometers ausgefihrt,

- die Sekundarteilchen sind ionisiert.

Daher umfasse der erteilte Anspruch 6 Ausfihrungs-

beispiele, welche nicht unmittelbar und eindeutig aus

den urspringlichen Anmeldungsunterlagen ableitbar

seien.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 6 gehe daher
Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlichen

Fassung hinaus.
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Entscheidungsgriunde

1. Anderungen

1.1 In der angefochtenen Entscheidung entschied die Ein-
spruchsabteilung, dass der Gegenstand des Streitpatents
Uiber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung hinausgehe (Punkt 2.1 der
Grinde) . Insbesondere war die Einspruchsabteilung der
Ansicht, dass die Nichterwdahnung der Flissigmetall-
Ionenquelle im erteilten Anspruch 6 nicht von der

urspringlichen Beschreibung gestitzt sei.

1.2 Die Beschwerdefiihrerin wendete den sogenannten
"Wesentlichkeitstest" an und war der Ansicht, dass in
Bezug auf die Nichtnennung einer Flissigmetall-
ionenquelle im erteilten Anspruch 6 alle drei Kriterien
dieses Tests erfiillt seien, so dass keine Erweiterung
iber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung vorliege.

Bei dem Wesentlichkeitstest geht es darum, zu prifen,
ob das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals in einem
urspriinglich eingereichten unabhdngigen Anspruch eine
Erweiterung iUber den Inhalt der Anmeldung in der ur-
springlich eingereichten Fassung darstellt (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 7.
Auflage 2013, Abschnitt II.E.1.7.2). Der erteilte
Anspruch 6 betrifft ein Verfahren zur Analyse von
Proben oder Oberfladchen. Der urspringlich eingereichte
Anspruchssatz enthalt jedoch {berhaupt keinen Ver-
fahrensanspruch, sondern lediglich die unabhangigen
Anspriiche 1 und 6, welche einen Massenspektrometer
beziehungsweise eine Ionenquelle betreffen, sowie von
diesen Anspriichen abhdngige Anspriiche. Schon aus diesem

Grund ist der Wesentlichkeitstest im vorliegenden Fall
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bei der Priufung, ob der Gegenstand des erteilten
Anspruchs 6 eine unzulédssige Erweiterung enthalt, nicht

direkt anwendbar.

Vielmehr ist hinsichtlich des Einspruchsgrundes nach
Artikel 100 c) EPU 1973 gemidB stidndiger Rechtsprechung
der Beschwerdekammern zu iUberprifen, ob der Gegenstand
des Anspruchs 6 flir den Fachmann, der sein Fachwissen
heranzieht, unmittelbar und eindeutig aus den urspring-
lich eingereichten Anmeldungsunterlagen hervorgeht
(siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 7.
Auflage 2013, Abschnitt II.E.1).

Im Anspruch 6, der - wie oben erwahnt - ein Verfahren
zur Analyse von Proben oder Oberfdchen betrifft, wird
angegeben, dass die Probe oder Oberfldche mit einem
massenreinen Ionenstrahl aus Bismutionen einer Art Bi, P’
bestrahlt wird, wobei n 2 2 und p 2 1 und n und p
jeweils eine natirliche Zahl ist. Eine Quelle der

Bismutionen wird im Anspruch 6 nicht angegeben.

In der urspringlichen Beschreibung wird mit Bezug auf
Figur 1 eine flir den Massenspektrometer geeignete
Flissigmetall-TIonenquelle beschrieben (siehe Seite 6,
letzter Absatz - Seite 7, letzter Absatz der Offen-
legungsschrift). Aus einem Reservoir 5, in dem sich im
Betrieb ein Vorrat an geschmolzenem Bismut befindet,
ragt zentrisch eine Emitter-Nadel, welche bis zu ihrer
Spitze mit flissigem Bismut benetzt ist. Wenn zwischen
benetzter Emitter-Nadel und Extraktionsblende 2 eine
ausreichend hohe Spannung angelegt wird, setzt die
Emission von Metallionen ein, wobei der Emissionsstrom

bei etwa 0,2 und 5 pA liegt.

Die Beschwerdefihrerin ist der Ansicht, dass aus der

Beschreibung hervorgehe, dass ganz allgemein Bismut-
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Emitter als Ionenquellen eingesetzt werden kdénnten und
fiihrt insbesondere die Passage auf Seite 10, letzter
Absatz, an. Diese Passage folgt der Beschreibung einer
Analyse organischer Oberfldchen mit demselben Flissig-
metall-Tonenmassenspektrometer aber verschiedenen
Primarionen-Arten, namlich Gold und Bismut (siehe
Abbildung 3 und Seite 9, erster Absatz - Seite 10,
erster Absatz). In der Passage auf Seite 9, letzter
Absatz bis Seite 10, zweiter Absatz wird dabei ins-
besondere darauf hingewiesen, dass sich bei dieser
Analyse durch die Verwendung von Bis® gegeniiber Ausz’ die
Primdrionenstrdme steigern lassen, wodurch die Messzeit

reduziert und der Probendurchsatz erhoht werden kann.

In der zitierten Passage wird nun angefiihrt, dass
"[z]usatzlich zu den beschriebenen Vorteilen hinsicht-
lich der Messzeit" Bismut-Emitter gegeniiber Gold-
Emittern Vorteile hinsichtlich der Stabilitat der
Emission bei kleinen Emissionsstrdmen und der Massen-
separation der emittierten Ionenarten aufweisen. Es ist
somit offenkundig, dass sich diese Passage auf die mit
Bezug auf Figur 3 beschriebene Analyse organischer
Oberflachen bezieht, bei der - wie oben beschrieben -
eine Flissigmetall-Ionenquelle verwendet wird. Die
Passage gibt also keinen Hinweis darauf, dass ganz
allgemein Bismut-Emitter als Ionenquellen eingesetzt

werden konnten.

Die Erzeugung der beanspruchten Bismutcluster ist eng
an die verwendete Flissigmetall-TIonenquelle geknlpft.
Insbesondere muss der Heizstrom so eingestellt werden,
dass die Emitter-Nadel auf einer Temperatur gehalten
wird, bei der das Bismut geschmolzen bleibt und die
Nadel benetzt. Ferner muss die Beschaffenheit der
Emitter-Nadel (Drahtdurchmesser, Krimmungsradius an der

Spitze) und die zwischen Emitter-Nadel und Extraktions-
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blende angelegte Spannung so gewahlt werden, dass sich
an der Nadelspitze der sogenannte Taylor-Konus bilden
kann. Die damit verbundene Verjingung an der Spitze des
Taylor-Konus fihrt zu einem deutlichen Anstieg der
Feldstadrke, so dass dort die gewilinschten Bismutcluster

emittiert werden.

Die Beschwerdefiihrerin selbst ist der Ansicht, dass
eine Flissigmetallionenquelle die einzig relevante
Quelle fir die Erzeugung der beanspruchten Bismut-
cluster sei, und der Fachmann zu dieser Quelle greifen
wlirde, um diese Teilchen zu erzeugen. In der Tat gibt
es keinerlei Anhaltspunkte flir die Annahme, dass die
Bismutcluster auch mittels anderer Ionenquellen erzeugt

werden konnten.

AuBerdem wird in allen urspringlich eingereichten un-
abhangigen Anspriichen, namlich den bereits oben unter
Punkt 1.2 erwahnten unabhangigen Ansprichen 1 und 6,
eine Flissigmetall-Ionenquelle beansprucht. Insbeson-
dere wird in beiden Anspriichen eine Quelle mit einem
heizbaren Ionenemitter, der im feldausgesetzten Bereich
mit einer Flissigmetallschicht iberzogen ist, ange-

geben.

Die urspringlich eingereichten Anspriche bieten somit
ebenfalls keine Basis fir die Nichtnennung der

Flissigmetall-Tonenquelle.

Aus diesen Grinden ist das Verfahren ohne eine Flissig-
metall-Tonenquelle, das im unabhangigen Anspruchs 6 des
Patents in der erteilten Fassung beansprucht wird,

nicht unmittelbar und eindeutig aus den urspriinglichen

Anmeldungsunterlagen ableitbar.
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Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 6 geht daher
iber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung hinaus. Der Einspruchsgrund nach
Artikel 100 c¢) EPU 1973 steht daher der Aufrecht-
erhaltung des Patents entgegen und das Patent ist zu
widerrufen (Artikel 101 (2) EPU). Die Entscheidung der
Einspruchsabteilung ist somit zu bestatigen, und die

Beschwerde ist zurickzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:
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