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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Auf die europäische Patentanmeldung 82 107 742.7, die am 
24. August 1982 eingereicht worden war, wurde am 
06. November 1985 das europäische Patent 76 377 auf der 
Grundlage von einem Anspruch erteilt. Dieser Anspruch 
lautet wie folgt: 

"Verfahren zur Verringerung des Grindometerwertes von 
Dispersionen hochdisperser Kieselsäuren, dadurch 
gekennzeichnet, daB man die hochdisperse Kieselsãure 
vermahit und gleichzeitig deren Oberflãche modifiziert, 
indem man die hochdisperse Kieselsãure im Gemisch mit 
einer hydrophobierten Kieselsäure vermahit." 

II. 	Gegen die Patenterteilung legte die Beschwerdeführerin 
(Einsprechende) am 02. Juli 1986 wegen fehiender Neuheit 
underfinderischer Tãtigkeit Einspruch em. Sie stützte 
sich dabei auf die zwei folgenden Dokumente: 

EP-A-0 008 613 (schon im Recherchenbericht zitiert) 
US-A-3 580 519. 

III. 	Die Einspruchsabteilung hat mit der Entscheidung vom 
04. August 1987 den Einspruch zuruckgewiesen. Dieser 
Entscheidung lag der vorstehende Hauptanspruch zugrunde. 
In ihrer Entscheidung hat sie ausgefuhrt, daB der 
Gegenstand des Streitpatents neu sei und daB die im 
Prüfungsverfahren zitierte Druckschrift CH-A-608 469 
(Dokuinent III) als nãchstliegender Stand der Technik 
angesehen werde. Das Dokument (I) gehe nicht nur von einer 
anderen Aufgabe aus, sondern schiage auch eine andere 
Lôsung vor. Der Fachmann habe weder aus den Dokumenten (I) 
und (II) noch aus dein Dokument (II) in Koinbination mit 
(III) schlie8en kónnen, daB der Grindometerwert von 
hochdisperser Kieselsãure und somit deren Dispergier- 
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T 365/87 

barkeit durch Zusatz von hydrophober Kieselsäure 

verbessert werden kónne. 

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die 

Beschwerdeführerin am 12. Oktober 1987 unter 

gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr 

Beschwerde erhoben und am 02. Dezember 1987 eine 

Begrundung hierzu eingereicht. 

Bezuglich der Neuheit führte die Beschwerdeführerin im 

wesentlichen aus, daB die dein Patent zugrundeliegende 

Aufgabe und die im Dokument (I) erwãhnte Aufgabe identisch 

seien und daB in (I) eine Zerkleinerung der Agglomerate 

bis zu einer Agglomeratgr68e von 1-40 pm stattfände, was 

der gemâB dem Streitpatent erhaltenen AgglomeratgróBe 

entspreche. Des weiteren kônne für die Beurteilung der 

erfinderischen Tátigkeit Dokument (II) nicht nur deshaib 

auBer Acht gelassen werden, weil dort der Grindometerwert 

nicht erwàhnt werde. Sie verwies diesbezüglich auf die in 

ihrer Einspruchsschrift vorgelegten Argumente. 

In ihrer Erwiderung auf die Beschwerdeschrift hat die 

Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) diesem Vorbringen 

widersprochen und dabei folgendes vorgetragen: 

Dokument (I) gehe von einer vollständig anderen 

Aufgabenstellung als das Streitpatent aus. Dort werde em 

Mattierungsmittel auf Basis einer gefällten Kieselsàure 

hergestelit, die eine verininderte Sedimentationsneigung 

aufweise. 

Dokument (II) beschreibe ein Verfahren zur Verhinderung 

der Reagglomeration von anorganischen Pulvern, bei welchem 

das Pulver, z. B. Magnesiumoxid, mit einer Mischung aus 

hydrophiler und hydrophober Kieselsäure vermischt und 

vermahien werde. An keiner Stelle dieses Dokumentes werde 
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auf die Verringerung des Grindometerwertes von 
hochdispersen Kieselsäuren hingewiesen. 

Gleichzeitig mit dieser Erwiderung hat die Beschwerde-
gegnerin hilfsweise einen geänderten Anspruch und eine 
diesem Anspruch angepa8te Beschreibung eingereicht (siehe 
Punkt VIII unten). 

Die Kammer hat in einer Mitteilung an die Parteien u. a. 
ausgeführt, daB Dokurnent (I) dem Gegenstand des Anspruchs 
des Streitpatents am nächsten stehen dürfte und für die 
Beurteilung der Neuheit noch zu klären ware, ob im 
Verfahren gemäB Dokuntent (I) während des Mahiprozesses 
tatsächlich hydrophobierte Kieselsäure gebildet werde. 

In der mündlichen Verhandlung am 14. September 1989 
bekràftigten die Beteiligten ihre schriftlichen 
Ausführungen aufgrund weiterer Arguntente: 

1. 	Zur Frage der Neuheit machte die Beschwerdeführerin 
insbesondere noch folgendes geltend: Die im 
beanspruchten Verfahren verwendete Kieselsäure werde 
gentaB Streitpatent als oberflächenmodifizierte 
Kieselsäure definiert (siehe Spalte 2, Zeilen 41-42). 
Es gäbe keinen Zweifel, daB im Verfahren geinäB 
Dokument (I) das Organopolysiloxan während des 
Mischprozesses in einem gewissen Umfang mit der 
Oberfläche der "Pellets" (d. h. Kieselsâure-
agglomerate) reagiere, da mit den betreffenden 
Organopolysiloxanen eine solche Reaktion schon bei 
norinalen Temperaturen, nantlich zwischen 10 und 90°C, 
mit Kieselsáure stattfinde (vgl. Seite 15, Zeilen 16 
-17; Seite 22, letzte Zeile bis Seite 23, Zeile 4). 
Während des anschlieBenden Mahlvorganges würden diese 
Agglomerate zerbrochen, was zur Folge habe, daB nicht 
nur oberflàchenmodlfizierte Kieselsaurepartikel 
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(d. h. hydrophobierte Kieselsäure jut Sinne des 
Streitpatents), sondern auch voin Inneren der 
"Pellets" stanunende und soinit noch nicht modifizierte 
Kieselsãurepartikel vorhanden seien. Daher könne das 
Verfahren gemäB Hauptantrag nicht als neu angesehen 
werden. Dies gelte auch für den Hilfsantrag, da 
Dokuinent (I) die Behandlung einer beliebigen, 
bekannten Kieselsäure zuin Zwecke der Verwendung als 
Mattierungsmittel offenbare. Pyrogen hergesteilte 
Kieselsàure sei aber als Mattierungsmittel dent 
Fachniann bekannt. 

AuSerdein sei das Verfahren gem&B Haupt- und Hilfs-
antrag mi Lichte der Lehre von Dokument (II) 
naheliegend gewesen, denn dieses Dokunient beschreibe 
in Zusanunenhang mit anorganischen Pulvern, z. B. 
Oxiden, die gleiche Lösung wie das beanspruchte 
Verfahren zur gleichen Aufgabe. 

2. 	Die Beschwerdegegnerin trat diesein Vorbringen 
entgegen. Sie machte geltend, daB das Verfahren gemäB 
Dokurnent (I) in Wirklichkeit anders sei als das 
beanspruchte Verfahren und verwies in diesem 
Zusanunenhang auf Seite 26, Zeilen 6 bis 11 der 
Entgegenhaltung. Ihrer Meinung nach bilde sich bei 
diesem bekannteri Verfahren niemals eine 
hydrophobierte Kieselsäure. mm übrigen gehe aus 
Seite 23, Zeilen 23 bis 25 hervor, daB nur eine 
intensive Vermischung von Organopolysiloxan und 
hydrophiler Kieselsàure durchgeführt werde, ohne daB 
eine Reaktion stattfinde. Es sei aber bekannt, daB 
mit soichen hochmolekularen Organopolysiloxanen 
(MG = 2000 bis 4000) eine Temperatur von 400C 
erforderlich sei, urn eine hydrophobe Kieselsäure zu 
erhalten. 
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Zur Beurteilung der erfinderischen Tàtigkeit brachte 
die Beschwerdegegnerin vor, dal3 Dokuinent (I) sich mit 
einer andereri Aufgabe befasse. Des weiteren seien im 
Dokument (II) die MgO-Teilchen, die in ölbeheizten 
Kesselanlagen Anwendung fänden und deren 
Agglomeration verhindert werden müsse, viel grôBer 
als die Teilchen der hochdispersen Kieselsàure gemäl3 
Streitpatent. Die Letzteren seien im Elektronen-
mikroskop beobachtbar, dagegen làge die Gr63e der 
MgO-Teilchen in einem ganz anderen Bereich. In bezug 
auf den Hilfsantrag bestritt die Beschwerdegegnerin, 
daB pyrogen hergesteilte Kieselsäure als Mattierungs-
inittel bekannt sei und führte aus, daB pyrogen 
hergestelite Kieselsäuren und gefällte Kieselsäuren 
unterschiedliche Eigenschaften aufwiesen. 

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene 
Entscheidung aufzuheben und das Patent in vollein tJmfang zu 
widerrufen. Im Verlauf der mündlichen Verhandlung zog sie 
ihren ursprünglichen Antrag auf Ruckzahlung der 
Beschwerdegebühr zurück. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde 
zurückzuweisen und hilfsweise das Patent aufgrund der am 
21. April 1988 eingereichten tJnterlagen aufrechtzuer-
halten. 

Der Anspruch gemäB Hilfsantrag hat folgenden Wortlaut: 

"Verfahren zur Verringerung des Grindoineterwertes von 
Dispersionen hochdisperser, pyrogen hergesteilter 
Kieselsàuren, dadurch gekennzeichnet, daB man die 
hochdisperse, pyrogen hergestelite Kieselsäure verinahit 
und gleichzeitig deren Oberfläche inodifiziert, indem man 
die hochdispersen, pyrogen hergestelite Kieselsäure im 
Gemisch mit einer hydrophobierten Kieselsàure vermahit." 
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Entscheidungsgrüflde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

Zum Hauptantrag 

Der Gegenstand des Streitpatents betrif ft ein Verfahren 
zur Verringerung des Grindometerwertes von Dispersionen 
hochdisperser Kieselsäuren. 

Wie un Streitpatent angegeben, gilt der Grindometerwert 
nach DIN 53 203 als Bewertungsgr68e für den Verteilungs- 
zustand einer dispergierten Kieselsäure und maximale 
Agglomeratgr68e der Dispersion (Kornigkeit). Die in den 
Beispielen des Patents ohne Einheiten angegebenen Grindo-
xneterwerte entsprechen somit der inaximalen AgglomeratgrãBe 
der Dispersion, ausgedrUckt in Mikrometer, wie aus der 
DIN-Norm hervorgeht. Diese AggloxneratgröBe betràgt für die 
nach dem beanspruchten Verfahren hergesteilte Kieselsäure 
35 pm oder 15 - 20 pin je nach Verdichtungsgrad der 
Kieselsäure (siehe Beispiele 1 und 2). 

Dokument (I) of fenbart ein Verfahren zur Zerkleinerung der 
Agglomerate von Kieselsàuren, insbesondere von gefällten 
Kieselsáuren deren PriinãrteilchengroBe zwischen 10 und 
50 Nanometer liegt, d. h. von hochdispersen Kieselsäuren 
(vgl. Seite 7, Zeilen 2-4) 

Dieses Dokuinent stelit daher den zum Patentgegenstand 
náchstliegenden Stand der Technik dar. 

Dort wird vorgeschlagen, zur Herstellung einer als Mattie-
rungsinittel für Lacke geeigneten Kieselsãure, relativ 
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grobe Agglomerate der Kieselsäure (vgl. Seite 21, 
Zeilen 20-24 und Seite 22, Zeilen 8-11) mit 0,1 -6 Gew. % 
eines Organopolysiloxans zu behandein und die behandelten 
Agglomerate anschlie3end zu vermahien. Das Organopoly-
siloxari enthält mit Kieselsäure reaktive Gruppen. Diese 
Zerkleinerung wird solange durchgefuhrt bis zum Erzielen 
einer Kieselsäure deren Agglomerate Gr68en von 1 bis 40 pm 
bzw. 2 bis 30 pm besitzen, wobei ein wesentlicher Anteil 
der Agglomerate eine Gr6I3e von 2 -20 pm aufweist (siehe 
Ansprüche 1, 6 und ii; Seite 7, Zeilen 2 - 8). 

Solche Kieselsäuren besitz 
Nitrozellulose-Lack, einen 
zwischen 5,5 und 6,5 (vgl. 
Streitpatent erwähnten DIN 
Kôrnigkeit von etwa 19 bis 

n, gemessen in einem 
Grindoineterwert nach Hegman 
Seiten 38 bis 40). Nach der im 
53 203 entspricht dies einer 
31 pin. 

Ausgehend vom Dokument (I) 1st die dem Streitpatent 
zugrundeliegende Aufgabe darin zu sehen, zu dem bekannten 
Verfahren zur Verininderung der AggioineratgröBe einer zur 
Agglomeration neigenden hochdispersen Kieselsàure eine 
Alternative zu schaffen. 

Der beanspruchte Lösungsvorschlag des Streitpatents be-
steht darin, die hochdisperse Kieselsäure zu vermahien 
unter gleichzeitiger Modifizierung ihrer Oberfläche, 
und zwar indein die Kieselsäure im Gemisch mit elner 
hydrophobierten Kieselsäure verinahien wird. DaB durch die 
Vermahiung dieses Geinisches die genannte Aufgabe 
tatsáchlich geläst wird, ist glaubhaft auf Grund der in 
den Beispielen des Streitpatents berichteten Grindoineter-
werte. 

Die einzige relevante Frage bezuglich der Neuheit ist, 
ob môglicherweise 'eine Hydrophobierung der Kieselsàure 
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während des Mischprozesses im Verfahren gemàB (I) 
stattfindet. 

Wie die Beschwerdeführerin vorgetragen hat, wird in diesem 
Dokument zwar offenbart, daB das Polysiloxan in Reaktion 
tritt, jedoch wird dort in keiner Weise eine dadurch 
bedingte Hydrophobierung der Kieselsäure erwähnt. AuSerdem 
hat die BeschwerdefUhrerin keinerlei Beweis erbracht, 
daB unter den in (I) beschriebenen Bedingungen eine soiche 
Hydrophobierung tatsächlich stattfindet, was übrigens von 
der Beschwerdegegnerin mit Nachdruck bestritten wurde. 

Tinter diesen TJmständen inuB die Kainmer zugunsten der 
Beschwerdegegnerin unterstellen, daB Dokument (I) die 
Vermahiung der hochdispersen Kieselsäure im Gemisch mit 
einer hydrophoben Kieselsàure nicht of fenbart und das 
beanspruchte Verfahren daher neu ist (vgl. T 219/83, 
AB1. EPA 1986, 211). 

	

6. 	In Abwesenheit anderer Einwände gegen die Neuheit des 
beanspruchten Verfahrens bleibt noch zu untersuchen, ob 
angesichts der bestehenden Aufgabe der Lósungsvorschlag 
auf einer erfinderischen Tàtigkeit beruht. 

	

6.1 	Ausgehend von Dokument (I) steilt sich nun die Frage, ob 
der Stand der Technik und/oder das ailgemeine Fachwissen 
Hinweise oder Anregungen dafür liefert, wie die 
AgglomeratgróBe einer zur Agglomeration neigenden hoch-
dispersen Kieselsäure auf andere Weise als in Dokument (I) 
verinindert werden kann. 

	

6.2 	Bei der Suche nach einer Läsung wird sich der Fachxnann 
zunãchst dent technischen Gebiet auf dent das Patent liegt 
und dessen Nachbargebieten zuwenden. GemäB der Recht- 
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sprechung der Kammern (siehe Entscheidungen T 176/84 
"Stiftspitzer/MOBIUS", AB1. EPA 1986, 50 und T 195/84 
"Technisches Allgemeinwissen/BOEINGtI, AB1. EPA 1986, 121) 
ist es ferner von einem Fachmann ohne weiteres zu 
erwarten, daB er bei Bedarf, d. h. wenn er auf diesen 
Fachgebieten keine brauchbaren Anregungen findet, auch den 
Stand der Technik auf dem "übergeordneten" ailgemeinen 
technischen Gebiet heranzieht, d. h. einein Gebiet auf dem 
sich gleiche oder ähnliche Probleine wie auf dem Spezial-
gebiet des Patents stellen. Es muJ3 erwartet werden, daB 
der Fachinann des betreffenden Spezialgebietes sich bei der 
Suche nach der Lösung seiner Aufgabe auch somit den 
Kenntnissen auf seinem ubergeordneten aligemeinen Gebiet 
vertraut macht und diese für die Lösung seiner speziellen 
Aufgabe in Betracht zieht. 

6.3 	Im vorliegenden Falle 1st Dokument (II) ein Stand der 
Technik, der aus einem ailgerneinen Gebiet dieser Art 
stanunt, wie allein schon die auf dein Deckblatt 
aufgedruckte IPC-Unterklasse B02C andeutet. 

6.3.1 Dieses Dokuinent erwähnt nicht ausdrücklich die Behandlung 
von als Füllstoff geeigneten feinteiligen Kieselsäuren, 
gehört jedoch vom technischen Gesaintinhalt her eindeutig 
dem aligemeinen Gebiet der Zerkielnerung von Stoffen an. 
Insbesondere befa8t man sich dort eingehend mit folgenden 
Probleinen: 

Verhinderung der Agglomeration oder Reagglorneration 
von (irgendwelchen) feinteiligen organischen und 
anorganischen Stoffen, die hierzu neigen, 
insbesondere infolge eines Mahiprozesses (vgl. 
Titel, Spalte 1 Zeilen 1-68, Anspruch 1) und 

Verininderung der AggloineratgräBe von bereits 
(re)agglomerierten, feinteiligen und hydrophilen 
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Pulvern, die unter dent Einflul3 der Luftfeuchtigkeit 
und dent Druck bei der Lagerung und der Verpackung zur 
Agglomeration neigen (vgl. Spalte 1, Zeilen 6-28; 

Spalte 3, Zeilen 3-65). 

Es handelt sich sornit urn eine frappierend àhnliche 
Aufgabe wie mm Fall der zur Diskussion stehenden 
feinteiligen Kieselsäuren. 

6.3.2 Obwohl die einzigen zwei Ausführungsbeispiele des 
Dokuinents (II) auf die Vermahiung und die Verhinderung der 
Agglomeration bzw. Reagglomeration elnes Chromphosphat-
Rohproduktes und eines sehr feinverinahienen Magnesium- 
oxidpulvers, gegebenenfalls un reagglomerierten Zustand, 
gerichtet sind, geht aus dent ganzen Kontext dieses 
Dokuinents eindeutig hervor, daB das Verfahren nicht nur 
zur Verhinderung der Agglomeration und zur Zerkleinerung 
der Agglomerate dieser zwei spezifischen Pulver wirksam 
ist, sondern mm aligerneinen für sehr unterschiedliche 
Arten von zur Agglomeration bzw. Reaggloineration 
neigenden, feinteiligen Pulvern angewandt werden kann; 
nämlich: i) Hydrophile feinteilige Pulver, die unter dent 
Einflu8 der Feuchtigkeit und dem Druck der Lagerung und 
der Verpackung agglomerieren, ii) Produkte, die während 
ihrer Vermahlung zu feinteiligen Produkten agglomerieren, 
insbesondere Gewürze oder Schwefel, und iii) feinteilige 
Stoffe wie Metailsaize und Oxide, z. B. Magnesiulnoxid, die 
beim Zerstäuben zu Reagglomeration neigen und sich 
auBerdem in hohem MaBe elektrostatisch auf laden. Bezüglich 
der Lösung der dort gesteilten Aufgabe wird sogar 
empfohlen, unterschiedliche Mengen des Zusatzes zu 
verwenden, je nach der Art der zur Agglomeration neigenden 
Pulver, näinlich anorganische Pulver oder organische Pulver 
wie Gewurze (siehe Spalte 1, Zeile 5 bis Spalte 2, 

Zeile 59; Spalte 4, Zeilen 48-56 und Anspruch 1). 
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6.3.3 Es ist daher zu erwarten, daB sich der Fachmann mit groBem 
Interesse Dokuinent (II) zuwenden wird, und zwar wegen 
seiner allgexneinen Lehre auf dem Gebiet der Zerkleinerung 
von Pulvern, insbesondere feinteiligen Pulvern, und wegen 
der Ahnlichkeit der Aufgaben. 

6.4 	Urn die Agglomeration bzw. Reagglomeration der feinteiligen 
Pulver (u.a. hydrophilen Pulver) zu verhindern oder die 
Zerkleinerung deren Agglomerate zu erzielen, werden in 
Dokument (II) zwei Alternativen vorgeschlagen, nämlich dem 
feinteiligen gegen Agglomeration zu schützenden Pulver 
oder dem bereits reagglomerierten Pulver entweder A) eine 
hydrophobierte hochdisperse Kieselsäure oder B) eine 
hydrophobe Kieselsäuremischung aus hydrophiler und 
hydrophober Kieselsäure zuzusetzen und das Gernisch aus dem 
feinteiligen Pulver und dein Zusatz zu verinahien (siehe 
Spalte 1, Zeilen 69-73; Spalte 2, Zeilen 35-47; Spalte 4 

Zeilen 34-36) 

Bei der Suche nach einer geeigneten Probleinlosung wird 
sich dern Fachrnann unweigerlich die Frage aufdrängen, ob 
eine soiche Behandlung auch bei feinpulverigen Kiesel-
säuren das Agglomerations- bzw. Reaggloinerationsverhalten 
beeinfluit, dies urnso rnehr als Dokument (II) keine 
Einschrãnkungen bezuglich der zu behandeinden Stoffe 
enthält. Da auf dern Gebiet der Chentie letztlich nur der' 
praktische Versuch völlige GewiBheit verschaffen kann, 
entsteht sornit für den Fachmann die Anregung, durch 
Versuche zu überprufen, ob eine der zwei vorgeschlagenen 
Läsungen A) und B) auch bezüglich der Zerkleinerung der 
Agglomerate von hochdispersen Kieselsäure wirksam 1st und 
in weichein Uinfange. Soiche Versuche, nàmlich das Testen, 
ob durch Zusatz einer hydrophoben Kieselsàure oder 
Kieselsàuremischung zu den hochdispersen Kieselsàuren in 
Verbindung mit einer anschlieBenden Vermahiung, die 
Verminderung der AgglomeratgröBe im angestrebten Umfang 
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ermöglicht wird und die gewunschte Körnigkeit erzielt 
werden kann, sind für den Fachinann lediglich übliche 
Routine und fuhren mm vorliegenden Falle uninittelbar zu 
dent beanspruchten Läsungsvorschlag. 

6.5 	Den während der inUndlichen Verhandlung vorgebrachten 
Argumenten der Beschwerdegegnerin bezüglich der relativen 
Grö8e der Magnesiumoxidteilchen und der Teilchen der 
hochdispersen Kieselsäure (siehe vorherstehenden Punkt 
VII.2) kann aus folgenden Gründen nicht gefolgt werden. 

Es ist zunãchst anzumerken, daB mm Dokument (II) die sehr 
feinvermahiene Beschaffenheit des Magnesiutnoxides wieder-
holt hervorgehoben wird (siehe Spalte 3, Zeilen 53-55; 
Zeilen 66/67). Des weiteren wird das MgO-Pulver mm 
Beispiel 2 in seinem reagglomerierten Zustand, d. h. vor 
dent Zusatz der hydrophoben Kieselsäuremischung, auch mm 
Elektronenmikroskop beobachtet und dies unter Verwendung 
einer VergröBerung von 30.000. Dies deutet aber nicht 
darauf hin, daB die GröBe der beobachteten !agnesiumsoxid-
teilchen wesentlich höher ist als die der mm Streitpatent 
verwendeten hochdispersen Kieselsäure und diese GröBe 
folglich auch nicht in einem ganz anderen Bereich liegt. 

AuBerdeni enthält der Anspruch des Streitpatents keine 
genauen Angaben über die maxitnale GröBe der Kieselsäure-
agglomerate. Der Ausdruck "Verminderung des Grindonteter-
wertes" schränkt zwar die maximale Agglomeratgr66e der 
Dispersion auf einen Wert em, der mit dent Grindometer 
gemessen werden kann, d. h. höchstens 100 pm nach 
DIN 53 203, jedoch besitzen die im Dokument (II) als 
Ausgangsprodukt angewendeten MgO-Aggloinerate eine GröBe 
die wesentlich niedriger als 100 pnt sein dürfte, da 
andernfalls die Beobachtung der Agglomerate mit dent 
Elektronenmikroskop bei einer Vergr68erung von inunerhin 
30000 wenig sinnvoll ware. 
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6.6  ZusaminengefaBt ergibt sich, dal3 der Lösungsvorschlag nach 
dern Anspruch des Hauptantrages nicht auf erfinderischer 
Tätigkeit beruht. 

Zum Hilfsantrag 

Der geänderte Anspruch des Hilfsantrags entspricht den 
Erfordernissen des Artikels 123 (2) und (3) EPU, da er von 
den ursprünglichen Anrneldungsunterlagen gestützt wird und 
gegenuber dem erteilten Anspruch eindeutig eingeschränkt 
ist. DaB das Verfahren gernal3 Streitpatent bei pyrogen 
hergesteliten Kieselsäuren als hochdisperse Kieselsäure 
angewandt werden kann, findet seine Grundlage in der 
ursprunglichen eingereichten Beschreibung, Seite 5 

Zeilen 19-20 und Beispiele 1 und 2 (entsprechend Spalte 2, 
Zeilen 64-65 der Patentschrift und Beispiele 1 und 2). 

Schon aus den bezUglich des Hauptantrags erwähnten Gründen 
muI3 das Verfahren gernäl3 Hilfsantrag gegenuber Dokunient (I) 
als neu betrachtet werden. Zwa.r betrif ft Dokument (I) die 
Herstellung aller Arten von als Mattierungsinittel 
geeigneten Kieselsäuren, jedoch wird dort die pyrogen 
hergestelite Kieselsäure nicht erwähnt. Daher ist dieses 
Merkmal gegenUber dern Verfahren geniãl3 (I) auch neu, 
unabhängig davon, ob die pyrogene Kieselsäure als 
Mattierungsntittel bekannt ist oder nicht. 

Im Zusanunenhang mit der erfinderischen Tätigkeit hat die 
Beschwerdegegnerin geltend gemnacht, daB pyrogene 
Kieselsàuren und gefàllte Kieselsàure unterschiedliche 
Eigenschaften aufweisen wUrden. 

Es gehórt zwar zu dern aligemeinen Fachwissen, daB pyrogene 
Kieselsàuren sich von den Fäilungskieselsäuren u. a. durch 
deren Agglomeratgr68e, Dichte, Verdickungswirkung, 
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Zusammensetzung, unterscheiden, jedoch hat die Beschwerde-
gegnerin nicht dargelegt, inwiefern diese Unterschiede 
irisbesondere bei der Beurteilung der erfinderischen 
Tätigkeit eine Rolle spielen könnten. 

Wird zugunsten der Beschwerdegegnerin unterstelit, dal3 im 
Falle einer pyrogenen Kieselsäure die Neigung zur 
Reagglomeration während des Mahiprozesses oder nach 
erneuter Verdichtung besonders ausgeprägt ist, kann die 
Aufgabe zusätzlich darin gesehen werden, diese besonders 
starke Reagglomerationsneigung zu verhindern. 

Dokument (II) befaBt sich aber sowohi mit der Verhinderung 
der Reaggloineration von feinteiligen hydrophilen Pulvern 
als auch mit der Zerkleinerung soicher Pulver im 
reaggloinerierten Zustand und bietet die Alternativen A) 
und B), urn das Problem der Reagglomerationsneigung zu 
läsen. Unter diesen Uinständen wird der Fachmann sicherlich 
angeregt, diese Alternativen auch zur Verhinderung der 
Reaggloineration von pyrogen hergesteliten Kieselsäuren zu 
testen. So gelangt er ohne weiteres, nur durch routine-
mäBige Erprobung zwangsläufig zu dem Verfahren gemä8 
Hilfsantrag. 

Infolgedessen beruht der Lósungsvorschlag nach dem 
Hilfsantrag ebensowenig auf einer erfinderischen Tätigkeit 
wie die Lehre nach deni Hauptantrag. 
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Entsche idungs forme 1 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird widerrufen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

M. Beer 
	

P. Lançon 

04022 


