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Sachverhalt und Antrage

2574.D

Die Beschwerdefuhrerin ist gemafs der Rechtsubergénge vom
24. August 1990 und 14. Februar 1992 nunmehrige Inhaberin
des europdé@ischen Patents 0 216 829.

Die unabhéngigen Anspriche dieses Patents lauten:

"1, Elektrischer Kondensator mit wenigstens einem Wickel,
vorzugsweise aus metallisierten Isolierstoff-Bandern, der
in einem Gehduse angeordnet ist, welches mit Ausnahme
eines Rest-Luftpolsters mit einem flussigen Fullmittel
oder mit einem festen Fullmittel gefdllt ist, dessen
Tropfpunkt hoéchstens 15 °C oberhalb der maximal
zuldssigen Betriebstemperatur des Kondensators liegt,
dadurch gekennzeichnet, daf zusétzlich zu dem Full-
mittel (17) wenigstens ein Molekularsieb (19, 20, 21) in
den Kondensator eingebracht ist, dessen Porenweiten
zwischen der Gréfe der zu adsorbierenden Molekule und der
GrofRe der vorhandenen Fullmittelmoleklle liegen und
dessen Teilchen groéfRer sind als die Spaltw;iten zwischen

den Wickellagen des Kondensators.

7. Verfahren zur Herstellung eines elektrischen
Kondensators nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dafl der Kondensator nach dem Verschlieffen
seines Gehéuses (13) eine zeitlang - bis zur weitgehenden
Aufnahme vorhandenen Restwassers in den Molekularsieben -
auf einer erhdédhten Temperatur, bzw. auf seiner maximalen

Betriebstemperatur, gehalten wird."

Anspriuche 2 bis 6 hangen von Anspruch 1 ab und
Anspriuche 8 bis 11 von Anspruch 7.
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Die Beschwerdegegnerin hat gegen die Patenterteilung
gestutzt auf Artikel 100 a) EPU unter Nennung

insbesondere folgender Dokumente Einspruch erhoben:

Dl: DE-A-2 445 314

D2: GB-A-1 138 976

D6: "RoOmpps Chemie Lexikon®, Bd. 4, 7. Auflage,
Franksche Verlagshandlung Stuttgart, 1974,
Seite 2204

D7: "Rémpps Chemie Lexikon", Bd. 6, 7. Auflage,

Franksche Verlagshandlung Stuttgart, 1977,
Seiten 3971 - 3972

D8: EP-B-0 007 433
D9: DE-C-2 838 831.

Die Einspruchsabteilung hat daraufhin das Streitpatent
mit der Begrundung widerrufen, daf der Gegenstand des
Anspruchs 1 ausgehend von den Dokumenten D1 bzw. D9 eine
im Rahmen des fachm&nnischen Handels liegende Anwendung
der unter anderem aus den Dokumenten D6 und D7 mit ihren
vorteilhaften Eigenschaften bekannten Molekularsiebe sei,
die tberdies gemaffs Dokument D2 bereits auf dem
Kondensatorgebiet zur Adsorption von Wasser eingesetzt

wirden.

Der Austausch von Kieselgel gegen die vorteilhafteren
Molekularsiebe kéonne das Vorliegen einer erfinderischen
Tatigkeit nicht begrinden. Die beanspruchte
Dimensionierung ihrer Porenweiten erfolge zwangslaufig,
und die beanspruchte Molekularsiebteilchengréofe sei im
Rahmen routinemdfiger Erprobung ermittelbar, da der

Fachmann anhand von ungewdéhnlich vielen Durchschlagen
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zwischen den Wickellagen eingedrungene Molekularsieb-
teilchen ohne weiteres als Abdampfungsverursacher der

Metallschicht erkennen koénne.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefiuhrerin
(Patentinhaberin) Beschwerde erhoben und mit der
Beschwerdebegrindung einen am 1l6. Juli 1992 eingegangenen
Hilfsantrag eingereicht. Anspruch 1 des Hilfsantrags ist
gegenuber dem des Hauptantrags insoweit gea&ndert, daR
nach dem Wort "Porenweiten" das Wort "fullstoffabhangig"

hinzugefigt ist.

Es wurde mundlich verhandelt.

Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents, hilfsweise in gedndertem
Umfang auf der Grundlage des Patentanspruchs 1,
eingegangen am 16. Juli 1992.

\
Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die

Zuruckweisung der Beschwerde der Patentinhaberin.

Die Beschwerdefuhrerin stitzte ihren Antrag im

wesentlichen auf folgende Argumente:

a) Die der Erfindung zugrundeliegende Erkenntnis bestehe
darin, daf nicht nur H,0 sondern auch andere
schadliche Molekule - insbesondere bei einer
katalytischen Zersetzung entstehende oder aus Kunst-
stoffbauteilen des Kondensators ausdiffundierende
agressive Molekile (wie in der Beschreibung Spalte 3,
Zeile 65 bis Spalte 4, Zeile 2 offenbart) -

eingefangen werden miuften. Eine Abweichung von der
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far H,0 gunstigen Porenweite von 0,5 nm und deren
Anpassung an die GroRe dieser weiteren vom
Molekularsieb zu adsorbierenden Molekule sei fur den

Fachmann weder selbstverstandlich noch naheliegend.

b) Bei dem Kondensator gemafz Dokument D2 wurden die
Molekularsiebe dem Epoxidharz zugemischt, aus dem das
Kondensatorgehduse hergestellt werde, um das Ein-
dringen von H,0 in den Kondensator zu verhindern. Der
Stand der Technik gebe dem Fachmann somit keinerlei
Anregung, wo und mit welcher Dimensionierung die an
sich bekannten Molekularsiebe einzusetzen seien, um
im Kondensatorinneren vorhandene oder entstehende

schadliche Molekule an sich zu binden.

c) Die durch den Molekularsiebeinsatz erzielten besseren
Kondensatoreigenschaften wirden den Einfluff von
molekularsiebbedingten Metallschichtverdampfungen
uberdecken. Mit der Metallverdampfung werde auch das
Molekularsiebmaterial aus der Umgebung des
Durchschlaglochs entfernt und entziehe gich damit

einer Analysemdglichkeit.

d) Der Zeitraum von 10 Jahren zwischen dem Bekanntwerden
von Molekularsieben und der Prioritéat des
Streitpatents sei ein Beweisanzeichen fur eine
erfinderische Tatigkeit, da aufgrund der geringen
Mengen zuzusetzender Molekularsiebteilchen, deren
anfanglich hohe Kosten kein praktisches

Verwendungshindernis darstellten.

vIiI. Die Beschwerdegegnerin widersprach der Argumentation der

Beschwerdefihrerin im wesentlichen wie folgt:
a) Der fur die Kondensatorherstellung zusténdige

Fachmann sei als ein Elektrotechniker mit Hochschul-

ausbildung anzusehen, der anhand von routinem&figen

2574.D Ry (i
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gaschromatographischen Analysen stoffliche
Veranderungen im Kondensatorinneren uberwachen und
erkennen koénne. Als Klassiker sei der "ROmpp"
(Dokumente 6 und 7) Bestandteil des allgemeinen
Fachwissens, beschranke Hinweise auf die
Verwendbarkeit der Zeolithe (d. h. der im
Streitpatent verwendeten Molekularsiebe) nicht auf
eine Adsorption von H,0 und lasse - insbesondere in
D7, Seite 3971, linke Spalte, Zeilen 43 bis 51 - den
Fachmann ohne weiteres erkennen, daf die Porenweite
fiur die Ziele des Streitpatents kleiner als die
MolekulgroRe des Kondensatorfullstoffs zu wahlen sei,
da anderenfalls die Porenverstopfung mit Fallstoff
jede Filterwirkung des Molekularsiebs zunichte machen
wirde. Da alle anderen kleineren Molekule automatisch
in die Poren eintreten wurden, eribrige sich jedwede
Anpassung an die MoleklUlgréfle der zu adsorbierenden
Stoffe. Uberdies ubernehme das bevorzugte
Ausfuhrungsbeispiel des Streitpatents gemaf

Anspruch 3 die aus Dokument D2, Seite 3w Zeile 33 und

Seite 1, Zeile 31 bekannten Porenweitenbereiche.

Da homogene dielektrische Eigenschaften des
Spaltraums zwischen den Wickellagen ein allgemein
bekanntes grundlegendes Erfordernis im Kondensatorbau
darstellten, wurde der Fachmann von vornherein

Teilchen wahlen, die gréRer sind als die Spaltweite.

Die lichtmikroskopische Untersuchung der Metallbelége
der Wickel nach einem Dauerversuch sei selbst bei der
Fertigungsuberwachung ublich. Das gescheckte Muster
der sich uber die gesamte Belagsflache erstreckenden
punkt féormigen Verdampfung lasse den Fachmann ohne
weiteres Molekularsiebteilchen als Durchschlags-

ursache erkennen.
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d) Nach dem Bekanntwerden der Molekularsiebe habe es
lange gedauert, bis kostengunstige Produktionsver-
fahren entwickelt waren, die erst einen bestimmungs-
gemafRen Gebrauch eines Molekularsiebs in einem
Massenartikel ermdglichten. Ein langer Zeitraum als
Beweisanzeichen erfinderischer Tatigkeit liege nicht

vor.

Am Schluff der mundlichen Verhandlung wurde die
Entscheidung verkiundet, daff die Beschwerde zurlickgewiesen

werde.

Entscheidungsgrinde

2574.D

Im Nachstehenden wird dargelegt, daf die

Patentanspriuche 1 gemdf Haupt- und Hilfsantrag keine
erfinderische Tatigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU
aufweisen. Eine sachliche Stellungnahme zum unabhéngigen
Anspruch 7 erubrigt sich daher im Rahmen der vorliegenden

Antrage. h

Erfinderische Tdtigkeit - Anspruch 1 gemdfs Haupt- und
Hilfsantrag

Der im Hauptantrag beanspruchte Bereich der Porenweiten
"zwischen der GrofRe der zu adsorbierenden Molekule und
der GroRe der vorhandenen Fullmittelmolekule" wird durch
den Zusatz im Hilfsantrag - "fallstoffabhangig" - nicht
weiter spezifiziert. DaR die GroRe der "vorhandenen®
Fuallmittelmolekiule vom verwendeten Fullstoff abhéangig
ist, ist glatt selbstverstandlich und ohne Einfluf auf
die Grofle der beanspruchten (oberen) Bereichsgrenze.
Anspruche 1 gemaf Haupt- und Hilfsantrag haben daher den
gleichen sachlichen Inhalt und kénnen gemeinsam behandelt

werden.
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Aus Dokument D9 sind folgende durch den Oberbegriff der
Anspruche 1 definierte Merkmale bekannt:

"Elektrischer Kondensator mit wenigstens einem Wickel
(vgl. D9, 1, 2, 3 in Figur 2), vorzugsweise aus
metallisierten Isolierstoff-Bandern (Spalte 4, Zeilen 8
bis 11), der in einem Gehaéuse (4) angeordnet ist, welches
mit Ausnahme eines Rest-Luftpolsters (19 in Figur 2, 10
in Figur 3) mit einem flissigen FlUullmittel (17 in

Figur 2, 5 in Figur 3) geftullt ist."

Aus Dokument D1 sind folgende alternativ durch den

Oberbegriff der Anspruche 1 definierte Merkmale bekannt:

"Elektrischer Kondensator mit wenigstens einem Wickel
(vgl. D1, 2 in Figur 1), vorzugsweise aus metallisierten
Isolierstoff-Bandern (Seite 7, letzte Zeile und Seite 8,
Zeile 1), der in einem Gehduse (5) angeordnet ist,
welches mit Ausnahme eines Rest-Luftpolsters (V,; vgl.
Seite 8, letzte zwei Zeilen) mit einem festen Fullmittel
(vgl. die auf Seite 11 in Absatz 2 genannten
"Glashohlkugelchen" sowie die auf Seite 12 in Absatz 2
genannte "Bleicherde") gefullt ist, dessen Tropfpunkt
hoéochstens 15 ©C oberhalb der maximal zulassigen
Betriebstemperatur des Kondensators liegt (implizit durch

die genannten Substanzen)."

Ausgehend vom nachstliegenden Stand der Technik gemap
Dokument D1 bzw. D9 liegt dem Streitpatent objektiv die
Aufgabe zugrunde, die Restwasserbindung in einem
Kondensator zu verbessern und andere schadliche Molekule
einzufangen; vgl. das Streitpatent Spalte 1, Zeile 60 bis
Spalte 2, Zeile 2 in Verbindung mit Spalte 3, Zeilen 9
bis 12 und Spalte 3, Zeile 62 bis Spalte 4, Zeile 2. Nach
Auffassung der Kammer ergeben sich beide Zielsetzungen
aus in der Praxis erkennbaren Mangeln. Insbesondere halt

die Kammer ein Erkennen weiterer schadlicher Molekule im
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Rahmen der ublichen gaschromatischen Analysen (vgl.
Pkt. VII - a)) von Bestandteilen fehlerhafter Konden-
satoren fur ohne weiteres mdglich. Somit wvermag die
Formulierung der dem Streitpatent objektiv zugrunde-
liegenden Aufgabenstellung nicht zur Stdtzung einer

erfinderischen Ta&tigkeit beizutragen.

Diese Aufgabe wird gemdf dem kennzeichnenden Teil der
Anspruche 1 dadurch gelést, daR

a) "Zusatzlich zu dem Fullmittel wenigstens ein

Molekularsieb in den Kondensator eingebracht ist*;

b) "dessen Porenweiten (fullstoffabhdngig) zwischen der
GroRe der zu adsorbierenden Molekule und der GroRke

der vorhandenen Fullmittelmolekule liegen" und

c) "dessen Teilchen gréRer sind als die Spaltweiten

zwischen den Wicklungen des Kondensators®.

"Molekularsiebe" mit PorengréfRen von 0,3 bis 1 nm,
vorzugsweise 0,5 nm werden gemaff Dokument D2, Seite 1,
Zeilen 23 bis 37, Seite 2, Zeile 32 und Seite 3,

Zeilen 32 und 33 bereits zur Adsorption von H,O auf dem
Fachgebiet elektrischer Kondensatoren eingesetzt. Nach
Auffassung der Kammer ist ein Fachmann in der Lage
vorherzusehen, daf? die Molekularsiebe unabhédngig vom
Anordnungsort ihre Funktion erfullen, d. h. sowohl im
Kunststoffgehduse des Dokuments D2 - wie auch im
Fallmittel des Dokuments D1 als Ersatz fur die in
Dokument D1, Seite 5, Absatz 3 und Seite 12, Absatz 2
genannten auf Absorption beruhenden Trocknungsmittel wie
Kieselgel. Nachdem das dem allgemeinen Fachwissen
zuzurechnende Dokument D7, Seite 3972, linke Spalte,
Zeilen 4 bis 8 und 13 explizit angibt, daf Molekularsiebe
bei der Entfernung von H,0 gegenuber Kieselgel Vorteile

aufweisen, hat der Fachmann ein klares technisches Motiv,
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im Kondensator gemafs Dokument D1 Kieselgel gegen ein
Molekularsieb auszutauschen. Die Kammer erachtet sein
Fachwissen als hinreichend, diese bekannten Vorteile von
Molekularsieben auch zur Behebung analoger Probleme im
Kondensator gemaff Dokument D9 einzusetzen, zumal
Dokument D7, Seite 3971, rechte Spalte, letzter Absatz
explizit auf eine Anteigung in "Rizinusél" (vgl. das
Streitpatent, Beispiel 1 in Spalte 7, laufende Nxr. 3)
hinweist. Aus den vorstehenden Grunden vermag die Kammer
nichts Erfinderisches darin zu sehen, gem&ff Merkmal a) in
Punkt 2.4 "zusatzlich zu dem Fullmittel ... ein
Molekularsieb in den Kondensator einzubringen". Eine
Repetition dieser Mafinahme, die durch den beanspruchten
Wortlaut "wenigstens ein" Molekularsieb nicht weiter

spezifiziert ist, liegt im Belieben des Fachmanns.

Das die Porenweilten betreffende Merkmal b) in Punkt 2.4
ist als im Anspruch 1 enthaltenes Funktionsmerkmal
v"zwischen der GrofRe der zu adsorbierenden Molekule und
der GroéoRe der vorhandenen Fullmittelmolekule" im Hinblick
auf die Dokument D7, Seite 3971, linke Spaite, Zeilen 43
bis 51 entnehmbare Wirkungsweise eines Molekularsiebs
eine glatte Selbstverstandlichkeit. Kein Fachmann wurde
eine Herabsetzung der Adsorptionskapazitat des
Molekularsiebs durch eine Oberflachenbesetzung mit
Kondensator-Fullstoffmolekulen zulassen. Somit gibt die
GroRe der verwendeten Fullstoffmolekule dem Fachmann die
maximal moégliche Porenweite vor. Alle kleineren Molekule
- d. h. neben H,0 auch die "schadlichen anderen Molekule"
- treten ungehindert in das Molekularsieb ein und werden
in den Poren adsorbiert. Somit fallt dem Fachmann das
Entfernen anderer, auch schadlicher Molekule neben H.O -
bei der stets notwendigen gegenseitigen Anpassung von
Porenweite des Molekularsiebs und GréfRe der Fullstoff-
molekile des Kondensators zwangslaufig ohne zusédtzliche

technische MaRnahmen in den Schof. Eine derartige
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Zusatzwirkung einer naheliegenden Mafnahme stellt gemafR
der Rechtspraxis des EPA einen Bonus dar, der - selbst
als Uberraschender Effekt - keine erfinderische Tatigkeit

Zzu begriunden vermag.

In Abwagung des Parteienvorbringens gemdf Punkt VI - ¢)
und VII - c) - erachtet die Kammer es fur wahr-
scheinlicher, daf zwischen den Kondensatorfolien
vorhandene Molekularsiebteilchen ein Verdampfungsmuster
aus einer Vielzahl von in der GréfBenordnung der Teilchen
liegenden Léochern bilden, die lichtmikroskopisch
erkennbar sind. Da vor allem die Abstande zwischen diesen
Lochern héchstwahrscheinlich von der statistischen
Verteilung auf anderen Ursachen beruhender Verdampfungen
abweichen und damit dieses Muster erstmals bei der
Zzumischung von Molekularsiebteilchen optisch in
Erscheinung tritt, ist es nach Auffassung der Kammer
einem Fachmann zuzumuten, das Verdampfungsmuster auf den
Kondensatorfolien mit in den Spalt zwischen den Folien
eingedrungenen Molekularsiebteilchen in ursachlichen

Zusammenhang zu bringen. N

Uberdies kann es von dem akademisch vorgebildeten
zustédndigen Fachmann erwartet werden vorherzuseﬁen, daf
das in die Molekularsiebporen eindringende Wasser die
Molekularsiebteilchen leitfahig macht und ihre Prasenz im
Spalt zwischen den Wickellagen eine unzulassige
Schwachung des Kondensatordielektrikums bewirkt, so daf
er von vornherein die Molekularsiebteilchen am Eindringen
in das Wickelvolumen hindern wurde. Fur die Losung uber
die Teilchengrodofe bieten sich im Rahmen der allgemeinen
Lebenserfahrung vielfaltige Anregungen. Aus den
vorstehenden Grunden erachtet die Kammer - wie Ubrigens
bereits die Vorinstanz - Merkmal c¢) als eine far einen

Fachmann im Rahmen einer normalen technischen Entwicklung
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liegende Anpassungsmafinahme bei Verwendung der aus
Dokument D7 allgemein bekannten Molekularsiebe in einem

Kondensator gemaf Dokument D1 oder DS.

2.8 Die Kammer halt es fur realistisch, daf ein Preis-
vergleich zwischen den auf dem Markt erhaltlichen
Adsorbersubstanzen Kieselgel und synthetischem Zeolith
eine auf Molekularsieben beruhende Entwicklungsarbeit
verzogern kann. Somit kann der geltend gemachte Zeitraum
nicht eindéutig die erfinderische Leistung der

beanspruchten Anwendung stutzen.

2.9 Aus den vorstehend in Punkt 2.1 bis 2.8 genannten Grunden
beruht der Gegenstand der Anspriuche 1 gemdf Haupt- und
Hilfsantrag nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im
Sinne des Artikels 56 EPU.

Fira Anspruche 1 gemé&f Haupt- und Hilfsantrag genugen daher
nicht den Erfordernissen des Artikels 52 (1) EPU in
Verbindung mit Artikel 56 EPU. Das Streitpatent kann

daher mit diesen von den bestehenden Antré&en umfaiten

Anspriuchen nicht aufrechterhalten werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Beer H. J. Reich
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