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Sachverhalt und Antréage

1294. D

Auf di e europdi sche Pat entannel dung Nr. 90 100 957.1

wur de das europai sche Patent Nr. 0 379 964 betreffend
ei n Auf zei chnungsbl att fdr Tintenstrahl schreiber mt

si eben Ansprichen erteilt.

Cegen die Patenterteilung haben di e Beschwerde-

gegneri nnen (Ei nsprechende) wegen nmangel nder Neuheit und
mangel nder erfinderischer Tatigkeit Einspruch eingel egt.
Sie stutzten sich dabei unter anderem auf fol gende

Ent gegenhal t ungen

(1) H Ferch, V. Flach, "Synthetische Kiesel sduren
far Ink-Jet-Papiere”; Wchenblatt fur Papier-
fabrikation 115, 1987, Nr. 10, Seiten 439 - 442;

(3) Degussa, Schriftenrei he Pignente Nr. 60,
Novenber 1984, Seite 27; und

(5) JP-A-61 043 593 (Englische Ubersetzung und
Der went Abstract).

In i hrer Entschei dung war di e Einspruchsabteilung zur
Auf f assung gel angt, dalR das Verfahren nach demi hr

vor |l i egenden, gednderten Anspruch 1 nicht auf
erfinderischer Tatigkeit beruhe, da die anspruchsgenilie
Ver wendung von pyrogener Kiesel saure anstelle von

Fal | ungski esel saure als Pignent, um gegenuber den aus
Dokurment (5) bekannten | nk-Jet-Papi eren ei ne hbhere
optische Dichte zu erreichen, durch Dokument (1)
nahegel egt sei. Daran andere sich auch dann nichts, wenn
mt dem Annel dungsgegenstand als weitere, im Stand der
Techni k nicht erwahnte Aufgabe, eine vorteil hafte

Best &ndi gkei t gegeniber oxi di erende Gase, insbesondere
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Ozon erzielt werde.

Di e Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) legte i mLaufe
des Beschwerdeverfahrens w ederholt geénderte
Anspruchséat ze vor, zuletzt in einemneuen Hauptantrag
und drei neuen Hilfsantragen mt jeweils einem einzigen
unabhangi gen Anspruch genméal3 Schrei ben vom 14. M 1999.

Anspruch 1 gendld Hauptantrag hat fol genden Wortl aut:

"1. Aufzeichnungsblatt fiar Tintenstrahl schreiber, die
mt walriger, einen wasserl 6slichen Farbstoff

ent hal tender Tinte drucken, bestehend aus ei nem Tr&ger
aus einemtintenabsorptionsfahigen Material, der mt
ei nem ti nt enauf nehnenden Material in einer Menge von
hochstens 3,4 g/ nt beschichtet oder inpragniert ist,
wobei das tintenaufnehnende Material aus ei nem Gem sch
aus ei nem Pol ydi net hyl di al | yl ammoni unsal z und ei nem
durch Hydrolyse von Siliciunmetrachlorid in einer

Knal | gasfl amme er hal t enen anor phen Silici undi oxi d aus
Aggregaten kugeliger Teilchen mt einer mttleren
Primarteil chengré6Be von 7-40 nm sow e gegebenenfal ls
einem Bindemttel, einemFullstoff und ei nem

oberfl &chenaktiven Mttel besteht.”

Anspruch 1 genmald erstem Hi |l fsantrag unterschei det sich
hi ervon durch fol genden Zusat z:

"und wobei das Pol ydi net hyl di al | yl ammoni unsal z i n ei ner
Menge von 0,2 bis 5 Gewichtsteil en, bezogen auf
100 Gewichtsteile Siliciundioxid, enthalten ist".

Anspruch 1 gemal3 zweitem Hi |l fsantrag | autet:

"1. Verwendung ei nes Gem sches aus anorphem
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Siliciundioxid, das durch Hydrolyse von Silicium
tetrachlorid in einer Knallgasflame erhalten worden i st
und aus Aggregaten kugeliger Teilchen mt einer
mttleren Primarteil chengrofRe von 7-40 nm besteht, und
ei nem kati oni schen Harz sow e gegebenenfal I s ei nem
Bindem ttel, Fullstoff und ei nem oberfl achenaktiven
Mttel besteht, als tintenaufnehnmendes Material in einem
Auf zei chnungsbl att fdr Tintenstrahl schreiber, die mt
waRri ger, einen wasserl dslichen Farbstoff enthaltender
Ti nte drucken, wobei das Aufzei chnungsbl att aus ei nem
Tr&ger aus einemtintenabsorptionsfahigen Material, der
mt dem tintenauf nehmenden Material in einer Menge von
hochstens 10 g/ nt beschi chtet oder inpréagniert ist,
besteht, zur Verringerung der Verfarbung des Bil des bei
Ei nwi r kung oxi di erender Gase."

Den dritten Hlfsantrag |ield die Beschwerdefdhrerin im
Laufe der am 3. Mai 2001 vor der Beschwerdekamrer
dur chgef Uhrten mindl i chen Verhandl ung fall en.

Di e Beschwerdefihrerin hat schriftlich und mindlich im
wesent | i chen fol gende Argunente vorgetragen

- Die in den neuen Anspriichen vorgenonmenen Ander ungen,
i nsbesondere auch di e Beschrankung der Menge des
ti nt enauf nehnenden Materials auf 3,4 g/nt¥, seien
durch die urspriunglichen Unterl agen gedeckt und
wir den den Schut zbereich der erteilten Fassung des
Streitpatents nicht erweitern.

- Der beanspruchte Gegenstand des Streitpatents sei in
kei ner der Entgegenhal tungen offenbart.

- Dem Streitpatent |iege die Aufgabe zugrunde, ein
Auf zei chnungsbl att fdr Tintenstrahl schrei ber
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(= I nk-Jet - Auf zei chnungsbl att) zu schaffen, das be
guter Qberfl achenfestigkeit eine gute Bestandi gkeit
gegenuber oxi di erenden Gasen aufwei st.

D ese Aufgabe werde gendald Streitpatent dadurch

gel 6st, dall di e tintenaufnehnende Beschi chtung des
papi erartigen Tréagers ein durch Hydrol yse von
Siliciuntetrachlorid erhaltenes Siliciundioxid

(= ultrafeine pyrogene Kieselsaure) mt einer
Primarteil chengrolRe von 7-40 nmund ein kationi sches
Har z, insbesondere Pol ydi net hyl di al | yl anmoni unsal z,
unfallt und dall di e Menge der Beschi chtung hdchstens
3,4 g/ nt bzw., nach Anspruch 1 des zweiten

Hi | f santrages, 10 g/ nt betragt.

Kei nes der Dokunente, die gegen das Streitpatent
genannt wurden, gabe einen H nweis auf obige Aufgabe,
geschwei ge denn auf sei ne Ldsung.

Aus Dokunent (1) sei eine Aquival enz von pyrogener

Ki esel sdure und Fal | ungski esel saure als Pignment in

| nk-Jet - Papi eren zu entnehnen, so dald der Fachmann
kei nerl ei Veranl assung hatte, pyrogene Kiesel sdure zu
bevor zugen.

Das aus Dokunent (5) bekannte Papier kdnne zwar als
Pi gnent ebenfalls pyrogene Kiesel sdure enthalten;

di eses Papi er nisse aber als wesentlichen Bestandt ei
Magnesi unsul fat ent hal ten, um Li cht best andi gkeit zu
gewdhr| ei sten. Der Fachmann wirde di ese Konponente
daher keinesfalls wegl assen. Lichtbestéandi gkeit se
aullerdem ei ne vollig andere Eigenschaft als

Oxi dat i onsbest andi gkei t.

Di e Argunente der Beschwerdegegneri nnen kdnnen w e fol gt
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zusamengef aldit wer den

- Di e Anspriche aller neuen Antréage erfillten nicht die
Erforderni sse des Artikels 123 EPU.

- Der Cegenstand des Streitpatents sei gegenuber dem
Ver gl ei chsbei spiel 5 von Dokunent (5) nicht neu.

- Aufgrund der Dokunente (1) und (3) sei es
nahel i egend, in den Aufzei chnungsbl attern von
Dokunent (5) konmerzielle pyrogene Kiesel sauren einer
Primarteil chengr6l3e von 7-40 nm ei nzuset zen.

- Das Erfordernis der Oxidationsstabilitéat der
Auf zei chnung sei schon in Dokunent (5) erwahnt. Das
dort beschriebene Ink-Jet-Aufzei chnungsmaterial se
ni cht nur lichtbestandig und fur hohe Aufzei chnungs-
di chten geei gnet, sondern zei ge auch ei ne hohe
Hal t bar keit der aufgezeichneten Bilder in Gegenwart
von Luftsauerstoff, al so gegenuber Oxidation.

- Er hal ten wirden di ese Ei genschaften in der gl eichen
Weise wie beim Streitpatent, namich durch eine
Beschi chtung aus kati oni schem Harz und syntheti schem
Siliciundioxid, we etwa pyrogener Kieselsaure. D e
Anwesenheit von Magnesi unsul fat spiele hierbei nur
beziglich der Lichtbestandigkeit eine Rolle und se
gemall Streitpatent kei neswegs ausgeschl ossen.

Di e Beschwerdefihrerin beantragte di e Auf hebung der

angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Pat ents auf der G undl age ei nes des Hauptantrages oder
der Hilfsantréage 1 oder 2, eingereicht mt Schreiben vom
14. Mai 1999.
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D e Beschwer degegneri nnen beantragten di e Zurickwei sung
der Beschwer de.

Ent schei dungsgr tinde

1.1

1.1.2

1294. D

Anderungen (Artikel 123 EPU)
Hauptantrag und erster Hi |l fsantrag

Der einzige Ei nwand der Beschwer degegnerinnen im

Hi nblick auf die Anderungen im Anspruch 1 des

Haupt antrages betrifft di e Beschrankung der

Beschi chtungs- bzw. | npragni ermenge auf hochstens

3,4 g/ nt. Der gleiche Ei nwand wurde unter anderem auch
hi nsichtlich des ersten H | fsantrages erhoben.

D e Beschwerdefdhrerin vertrat die Ansicht, dieser Wert,
der den Streitgegenstand beschranke, sei in Beispiel 10
unabhéngi g von all en anderen Paranetern offenbart. Seine
Auf nahne in Anspruch 1 verstole daher nicht gegen die
Vorschriften des Artikels 123 EPU

Di e Kanmer akzeptiert zwar, dall Werte aus den Bei spi el en
als Gundlage fir unter Artikel 123 (2) EPU zul &ssige
Anspruchsénderungen di enen kénnen, da Beispiele als
bevor zugt e Ausf Uhrungsfornen einer Erfindung gelten.

Vor ausset zung daf ir ist aber, daR die Anderung nicht

wi |l ktrlich ist, und dal3 der Fachmann ohne weiteres
erkennen kann, dal3 der betreffende Wert mt den Ubrigen
Mer kmal en des betreffenden Beispiels nicht so eng

ver bunden ist, dall er die Wrkung di eser Ausfihrungsform
der Erfindung entschei dend beeinflul3t (vgl. T 201/83,
ABl . EPA 1984, 481, Punkt 10).
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I mvorliegenden Fall ist aus den urspringlichen

Unt erl agen ei ne maxi mal e Beschi cht ungsnmenge von 10 g/ ntf
zu entnehnmen (Anspruch 9 und Seite 9, Zeilen 25 bis 27).
D e erfindungsgenaflen Beispiele 1 bis 11 zeigen

| nk- Jet - Auf zei chnungsbl atter mt Beschi chtungsnmengen von
1,9 bis 6,6 g/nf, wobei die Beschichtung ein

Pol ydi net hyl di al | yl anmoni unsal z al s kationi sches Sal z
in einer Menge von 3 bis 30 g/100g pyrogenem
Siliciundioxid sow e Pol yvinyl al kohol als Bindemttel
enthalt. Die Primarteil chengro6R3e des Siliciundi oxids
variiert zw schen 7 und 30 nm (vgl. Tabellen 1 bis 4).
Die Gite der Aufzeichnungsbl atter wi rd i nsbesondere
anhand der nach bestimten Methoden genessenen
Ozonbest andi gkeit und Punkt auf zei chnungsdi cht e
festgestellt. Danach sind nur sol che Produkte als gut zu
bezei chnen, die eine Ozonbestandi gkeit von maxi ma

10 und ei ne Punktauf zei chnungsdi chte von m ndestens

5 haben (Seite 22, Zeile 17 bis Seite 23, Zeile 30 der
urspriunglichen Unterl agen).

Ei ne Beschi chtungsnenge von 3,4 g/nt¥ ist in Beispiel 10
of fenbart, und zwar konkret fur eine Beschichtung, die
Siliciundioxid einer Primarteil chengrdfRe von 12 nm und
5 g (bezogen auf 100 g Si Q) des kationischen Sal zes
enthadlt. Mt diesem Beispiel erhdlt man ei ne Punkt -

auf zei chnungsdi chte von 5,84 und ei ne Ozonbest andi gkei t
von 7, 2.

Ei ne Beschrankung auf den Wert 3,4 g/nt ware dann

zul 8ssi g, wenn aus den urspringlichen Unterl agen des
Streitpatents ersichtlich ware, dald di e Beschi chtungs-
nmenge al s einzige Variabl e ausschl aggebend ist, umim
gesant en Bereich des Anspruchs, einschlielRlich aller
dort unfalten Kiesel sduretypen, weiterer FUllstoffe,
Bi ndem ttel sow e oberfl achenaktiven Mttel, zu einem



- 8 - T 0078/ 97

Gegenstand der Gite von Beispiel 10 zu fuhren.

1.1.5 Dies ist vorliegend aber nicht der Fall. Vielnehr ist
den al | genmei nen Anwei sungen des Streitpatents bzw der
ursprunglichen Annel dung zu entnehnen, dalR bei der \Wahl
des geeigneten Siliciundioxids die Eigenschaften der
Beschi cht ungsmasse zu ber tcksi chti gen sind. Ebenso i st
das M schungs-, d. h. das Mengenverhéaltnis von
kationi schem Harz zu Siliciundi oxid unter
Ber ticksi chtigung der Art des Siliciundi oxids sowe Art
und Menge des Bindemttels zu bestimen (Seite 4,

Zeilen 27 bis 33 und 40 bis 43 des Streitpatents bzw
Seite 8, Zeilen 10 bis 21 und Seite 9, Zeilen 3 bis 9
der urspringlichen Unterlagen). Daraus schliel3t die
Kammer, dal3 die in den Beispielen des Streitpatents
genannt en Beschi chtungsnengen fiar Siliciundioxid nur in
Verbi ndung mt den jeweils genannten anderen Paranetern
Gil tigkeit haben. Eine Uberprifung der Beispiele
bestatigt dies. So zeigt ein Vergleich von Beispiel 1
mt Beispiel 2, dall die Qualitat des Produktes erheblich
durch die Menge an kationi schem Harz beei nfl uf3t wird.

Bei praktisch gl ei cher Beschi chtungsnenge und gl ei chen
Best andtei | en des Produktes, fuhrt eine Verringerung des
Harzgehal tes umetwa zwei Drittel zu einer Verbesserung
der Ozonbest andi gkeit von 8,8 auf 5,0. Ebenso zeigen die
Beispiele 3 und 5 bis 7 - bei imwesentlichen sonstiger

| dentitat - eine zunehnende Ozonbest andi gkeit mt
zunehnender Primarteil chengr6le der Kiesel saure.

Daraus folgt, dal3 die in Beispiel 10 offenbarte
Beschi cht ungsnenge von 3,4 g/ nf nur i mkonkreten
Zusanmenhang of fenbart wurde und nicht verall genei nert
wer den kann. Daher ist der Ausschl ul3 einer
Beschi cht ungnmenge oberhalb 3,4 g/ n?f willkirlich.

1294.D Y A
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D e Kammer fol gert daraus, dal3 durch di e Beschrankung
der Beschi chtungsnenge der CGegenstand der Anspriche
gemald Hauptantrag und erstem Hi | fsantrag tUber den I|Inhalt
der Annel dung in der urspringlichen Fassung hi nausgeht
und damt nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2)
EPU genugt .

Zweiter Hilfsantrag

| m Gegensatz zu den erteilten Ansprichen, die auf ein
| nk-Jet - Auf zei chnungsbl att gerichtet waren, das ein
Gem sch aus Siliciundioxid und ei nem kati oni schen Harz
enthalt, betrifft Anspruch 1 nun die Verwendung di eses
Gem sches in jenem Auf zei chnungsbl att zur Verringerung
der Verfarbung des Bildes bei Ei nw rkung oxidi erender
Gase.

Nach Auffassung der Beschwerdegegneri nnen sei dieser
Anspruch unter Artikel 123 (3) EPU aus zwei G iinden
ni cht zul assi g:

- Nach der Entschei dung der G olRen Beschwer dekanmer
G 2/88 (ABlI. EPA 1990, 93) sei zwar ein Kategorie-
wechsel von einem Stoff in die Verwendung di eses
Stoffes in einem Stoffgem sch fir ei nen bestimten
Zweck zul &ssig. Dies sei hier jedoch nicht der Fall
da der verwendete Stoff, anders als genmald der G 2/88,
ni cht CGegenstand der erteilten Anspriche war, sondern
ein diesen Stoff enthaltendes Erzeugnis, d. h. das
Auf zei chnungsbl at t.

- Durch den Verwendungszweck "zur Verringerung der
Verfarbung des Bildes ..." falle nunnehr nicht nur
das Aufzei chnungsbl att an sich bzw. dessen Verwendung
unter den Schut zberei ch der Anspriche, sondern auch
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das bedruckte und somt weiterverarbeitete Blatt.

Bei de Argunente Uberzeugen die Kanmer imvorliegenden
Fal | nicht.

Bei ndherer Betrachtung des Wirtlautes richtet sich
Anspruch 1 auf die Verwendung ei nes Bestandteil es des
Auf zei chnungsbl attes i m Auf zei chnungsbl att, oder

al | genei n ausgedr tckt, auf di e Verwendung ei nes
Bestandtei |l s des Erzeugni sses in diesem Erzeugnis zu
ei nem besti mten Zweck. Qbschon di ese Ausdruckswei se
ungewbhnlich ist, ist die Karmer - w e auch die
Beschwer def threrin - der Auffassung, dall deren Inhalt
nur als Verwendung des Erzeugni sses ingesant gedeutet
wer den kann. |nsofern herrscht daher Ubereinstinung nit
den in G 2/ 88 aufgestellten Prinzipien (Leitsatz I1).

Es ist zwar richtig, dal ein Anspruch fur eine bestimte
Ver wendung sich nur insofern auf einen Gegenstand an
sich richtet, als dieser imVerlauf einer bestimmten
Tatigkeit verwendet wird (G 2/88, Punkt 5 der

Ent schei dungsgrinde). Di es bedeutet aber nach Ansicht
der Kammer nicht, dall sich der Schutzunfang damt auch
auf in dieser Verwendung begrindeten Verfahrensschritte
erstreckt (G 2/88, Punkt 5.1 der Entschei dungsgrinde).

Der vorliegende Verwendungsanspruch 1 kann in fol gender
abgekirzter Form w eder gegeben werden:

Ver wendung des Auf zei chnungsbl attes fur Tintenstrahl -

schrei ber zur Verringerung der Verféarbung des Bil des.

Wenn gemal3 G 2/88 ein sol cher Anspruch nicht das
Jet -1 nk-Verfahren (Tintenstrahl-Verfahren) unfalt, so
unf a3t er aus | ogi schen G inden auch ni cht das Bedrucken
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des Blattes zur Herstellung ei nes verfarbbaren Bil des.
Vi el mehr stellt das Merkmal "zur Verringerung der
Verfarbung des Bildes" |ediglich den inharenten Effekt
dar, der bei besti nmmungsgenmalRem Gebrauch des

Auf zei chnungsbl attes resultiert.

Di e Kammer ist daher der Auffassung, dal3 der
Ver wendungsanspruch nach Artikel 123 (3) EPU nicht zu
beanst anden i st.

Di e Kanmer hat sich aul3erdem davon uUberzeugt, dald das
Erfordernis von Artikel 123 (2) EPU erfillt ist.

Neuhei t

Di e Neuheit des Streitgegenstandes wirde einzig in Bezug
auf den O fenbarungsgehalt von Vergl ei chsbeispiel 5 in
Dokunment (5) angegriffen.

Es ist jedoch unbestritten, dal dieses Beispiel keinen
direkten H nweis auf pyrogene Kieselsaure gibt. D e
Beschwer degegneri nnen konnten auch kei ne Beweismttel
daf ir vorlegen, dall es sich bei der in di esem Bei spi el
verwendet en synt heti schen Ki esel saure Sairoid 74 der
Firma Fuji Devison Corporation (vgl. Seite 21, Zeilen 5
bis 8 und 21 bis 26) um pyrogene Ki esel saure handelt.
Auch der Hinweis in der Beschreibung, dalR als

synt heti sche Ki esel saure neben NafR3f &l | ungski esel sauren
und nach dem Gel verfahren gewonnene Ki esel sauren auch
pyrogene Ki esel sauren in Frage kommen (Seiten 6 und 7,
Uber br ickender Absatz), kann nicht als unmttel bare und
unzwei deuti ge O fenbarung der Verwendung pyrogener

Ki esel sdure i m Ver gl ei chsbei spi el 5 des Dokunentes (5)
angesehen werden.
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D e Kammer geht somt davon aus, dal der Gegenstand nach
Anspruch 1 neu ist.

Zu prufen verblei bt noch die Frage der erfinderischen
Tatigkeit.

Techni sches CGebi et

Das Streitpatent betrifft Aufzeichnungsmaterialien
speziell zur Verwendung fir Tintenstrahl schreiber
(Seite 2, Zeilen 4 bis 8). Ublicherweise bestehen diese
Materi al i en aus ei nem Basi spapi er als Trager fur eine
Beschi chtung aus synt heti schem anorphen Sili ci undi oxi d.
Dies bietet vor allemden Vorteil einer verbesserten
Auf zei chnungsdi chte (Seite 2, Zeilen 9 bis 18). Anorphe
Si li ciundi oxi de kénnen grundsatzlich nach dem

NaRf &l | ungsverfahren, dem Cel verfahren oder dem
Trockenverfahren hergestellt werden (Seite 2, Zeilen 19
bis 21). Genmal} Streitpatent ist weiterhin bekannt, die
Beschi chtung mt einem kationi schen Harz, z. B

Pol ydi net hyl di al | yl ammoni unsal z zu ver sehen, um das

Mat eri al wasserfest zu machen (Seite 2, Zeilen 38 bis
41) .

Nachstl i egender Stand der Technik

Sol che Aufzei chnungsmaterialien sind aus Dokunent (5)
bekannt. Di ese bestehen aus ei nem Tréagermateri al,

bei spi el swei se Papier, das mt einer Beschichtung
versehen ist, welche synthetische Kieselsaure und ein
kationi sches Harz enthalt (Seite 5, Zeilen 8 bis 14 und
27 bis 30, Seite 11, Zeilen 27 bis 29 und Beispiele).

Di e techni sche Aufgabe, die im Streitpatent angegeben
ist, besteht in der Bereitstellung eines
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| nk- Jet - Auf zei chnungsbl attes, das unter Bei behal tung des
Papi ercharakters und guten Giffs ein glei chmaldi ges
Bil d, eine hohe Aufzeichnungsdi chte und eine gute

Mehr f achauf zei chnung liefert, eine geringe

Bi | dverf arbung durch oxi di erende Gase sow e ei ne
ausgezei chnete Hal tbarkeit des Bildes und ei ne hohe

Li cht best andi gkeit aufweist (Seite 3, Zeilen 46 bis 50).

Mt dem gl ei chen bzw. ei nem sehr ahnliche Probl em bef aldt
si ch auch Dokunent (5), namlich mt der Bereitstellung
ei nes | nk-Jet - Auf zei chnungsmateri als, das bei hoher
Druckgeschw ndi gkeit hohe Punkt auf zei chnungsdi cht en
liefert und gleichzeitig licht- und wasserbestandi g i st
(Seite 5, Zeilen 1 bis 7), da sich herausgestellt hatte,
dalR Zusatze zur Verbesserung der Wasserfestigkeit haufig
di e Licht bestandi gkeit negativ beeinflussen (Seite 4,

| et zter Absatz).

Nach Dokunent (5) nuissen Aufzei chnungsmaterialien fir

Ti nt enstrahl drucker grundsétzlich noch weitere

Ei genschaften aufwei sen; unter anderem nissen di e auf
dem Auf zei chnungsmat eri al erzeugten Bil der gegenuber
Luftsauerstoff besténdig sein (Seite 3, Zeilen 3 bis
13). Dabei ist die Forderung nach Bestandi gkeit des
Bi | des gegen Luftsauerstoff als eine konkrete Ausfornung
der Forderung nach Best andi gkeit gegentber oxi di erenden
Gasen anzusehen.

Di e Kammer geht daher in Ubereinstinmmng nmit den
Partei en bei der Beurteilung der erfinderischen
Tati gkeit von Dokunent (5) aus.

Auf gabe und LOsung

Das Streitpatent enthalt kei ne ausrei chenden
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| nf ormati onen, die erkennen |iefl3en, ob es tatsachlich
all e | aut Aufgabenstell ung gewlinscht en Ei genschaften
besitzt. Ebensowenig enthélt es Versuchsergebni sse, die
ei nen direkten Vergleich mt einemder in Dokunent (5)
beschri ebenen Aufzei chnungsmaterialien zulielen. D e
Beschwer def Uhrerin hat aber geltend gemacht, die von ihr
gefundene verbesserte Bestandi gkeit des Bil des gegenuber
oxi di erenden Gasen sei auf die Verwendung von Aerosi
(vgl. Seite 4, Zeilen 1 und 2 des Streitpatents) als

ul trafeines pyrogenes Siliziundioxid anstelle von

Fal | ungski esel saure zurtckzuf thren. Da weder die

Bei spi el e noch di e Vergl ei chsbei spi el e von Dokunent (5)
nahere Angaben zu den dort verwendeten Ki esel sauren

ent hal ten, geht die Kammer von der zur Zeit

unw der | egbaren Annahnme aus (vgl. Punkt 2), dal dort

Fal | ungski esel saure ei ngesetzt wurde - ebenso wie in den
Ver gl ei chsbei spi el en des Streitpatents. Die in den

Ver gl ei chsbei spielen 1 und 5 des Dokunents (5)

beschri ebenen Aufzei chnungsmaterialien enthalten, anders
al s jene der Beispiele dieser Entgegenhal tung, kein
Magnesi unsul fat. Si e kommen daher den Aufzei chnungs-
materialien des Streitpatents am nachsten. Zugunsten der
Pat ent i nhaberin kdnnen des weiteren die Vergleichs-

bei spiele des Streitpatents als repréasentativ fir den
Stand der Techni k angesehen werden wi e er sich dem
Fachmann aus den Vergl ei chsbeispielen 1 und 5 des
Dokunents (5) erschlieldt.

Mt di esen Annahnmen | 4Rt sich nun den Tabellen 1 und 4
des Streitpatents entnehnen, dall di e Aufzei chnungs-

bl atter des Streitpatents, aufgrund der Verwendung von
Aerosil als Pignent, zu einer verbesserten Oxidations-
best andi gkeit ei nes durch besti nmungsgenéalle Benut zung
auf diesen Blattern erzeugten Bildes fuhrt, bei

gl eichzeitiger Erhaltung einer guten Punktaufzei chnungs-
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di chte und ei ner guten Qoerfl &chenfestigkeit der
Papi er e.

Di ese Ergebni sse | assen sich zur Definition der
gegenuber Dokunent (5) objektiv gel 6sten techni schen
Auf gabe heranzi ehen. Sie besteht demnach in der
Bei behal t ung ei ner guter Punktaufzei chnungsdi chte und
Qoer fl &chenfestigkeit sow e der Erzielung einer
ver besserten Oxi dati onsbest andi gkeit des Bil des.

Erfinderische Tatigkeit

Bei der Prifung der Frage, ob die beanspruchte Ldsung
auf erfinderischer Tatigkeit beruht, ist zu beachten,
dalR sich die vorstehend definierte Aufgabe aus drei
Tei | auf gaben zusamenset zt, nam ich dem Erhalt

A) einer hohen Punktaufzei chnungsdi cht e,

B) einer verbesserten Oxi dati onsbest andi gkeit und

C) einer guten Oberfl achenfestigkeit.

Dokurent (5) lehrt nun bereits, dal3 fur die dort
beschri ebenen Aufzei chnungsmaterialien mt hoher
Punkt auf zei chnungsdi cht e unt er anderem pyrogene

Ki esel sduren als Pignent in Frage konmmt (Seite 6,

| et zter Absatz). Ein Fachmann wird daher bei der
Nachar bei tung der Lehre des Dokunents (5) auch den
Ei nsatz dieses Siliciundioxids in Erwagung zi ehen.

Aus Dokunment (1), das sich konkret mt der Verwendung
synt heti scher Ki esel sduren in |Ink-Jet-Papieren befallt,
entni mt der Fachmann des weiteren, dalR i mVergleich zu
Fal | ungski esel sauren pyrogene Ki esel sduren, wie z. B
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Aerosil, eine hdhere optische Dichte im Sinne der

Punkt auf zei chnungsdi chte des Bil des erzeugen (Seite 3
und 4, Abschnitt 4.2). Dabei ist Aerosil ein

Handel sprodukt, das in unterschiedlichen Typen auf dem
Markt erhéaltlich ist. Eine KenngrofRe di eser Typen i st
die Primarteil chengro6Re, die zw schen 7 und 40 nm
variiert (vgl. Dokunment (3), Seite 27, Tabelle 5).

Daher legt allein schon die Information aus Dokument (1)
dem Fachmann di e Verwendung von Aerosil in den aus
Dokunment (5) bekannten Papi eren nahe um zum ndest die
Tei | auf gabe A zu | dsen, zumal die Qualitéat eines

| nk- Jet - Auf zei chnungsbl attes mt der Gite der

Auf zei chnungsdi chte al s ei ne Haupt anf orderung steht und
fallt. Daran andert auch di e Zweckangabe der Oxi dati ons-
stabilitéat in Anspruch 1 nichts, da die Teil auf gabe B
bei der besti mungsgenmalRen Verwendung des Auf zei chnungs-
materials stets mtgel 6st wird. Das gleiche gilt fur die
Qoer fl &chenfesti gkeit gemall Tei | auf gabe C.

Auch kann das Argunent der Beschwerdef Ghrerin nicht
Uber zeugen, wonach wegen der nicht vorhersehbaren

Oxi dat i onsbest andi gkeit des Bil des erfinderische

Tati gkeit anzuerkennen sei. Wenn, wie hier, ein

rel evant es Dokunment dem Fachmann zur LOsung ei ner

Tei | auf gabe ei ne besti mte Handl ungswei se enpfiehlt
(hier: Verwendung von Aerosil), und diese sogar schon im
nachstli egenden Stand der Techni k (hier Dokument (5))
angesprochen ist, so liegt di ese Handl ungswei se nahe,
auch wenn damt gleichzeitig und unvorhersehbar noch
ei ne weitere Teil auf gabe gel 6st wi rd.

D e Kammer konmt daher zu dem Ergebnis, dal3 der
CGegenst and nach Anspruch 1 des zweiten Hi | fsantrags
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56
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EPU) ber uht.

5. Somt bietet keiner der gestellten Antrage eine Basis
zur Aufrechterhal tung des Patents.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

Di e Beschwerde wird zurickgew esen

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

L. Martinuzzi P. Krasa
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