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Sachverhalt und Antréage

Cegen di e Entscheidung der Einspruchsabteilung tber die
Aufrechterhal tung des Patents Nr. 0 291 445 in
gednderter Form hat di e Beschwerdef Ghrerin

(Ei nsprechende 11: Hans Hol | mil | er Maschi nenbau GrbH)
Beschwerde eingelegt. Die Einsprechenden | und 1|1
(McDermd Inc.; Rohm & Haas Conpany) sind am Verfahren
beteiligt.

. Mt dem Ei nspruch war das gesante Patent im Hinblick auf
die Artikel 100 a) (mangel nde erfinderische Tatigkeit)
und 100 c¢) EPU (H nausgehen des Gegenstandes des Patents
tuber den Inhalt der fruheren Anmel dung in der
ursprunglich eingereichten Fassung) angegriffen worden.

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dal} die
genannt en Ei nspruchsgriunde der Aufrechterhal tung des
Patents i n geanderter Form nicht entgegenstinden.

I11. Am 30. Novenber 2000 fand vor der Beschwerdekanmer eine
niundl i che Verhandlung statt, in der lediglich die
Beschwer def threrin und di e Beschwerdegegnerin, nicht
jedoch die weiteren Verfahrensbeteiligten vertreten

war en.

Di e Beschwerdef dhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des Patents.

D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte
- die Beschwerde zurickzuwei sen (Hauptantrag) oder

- di e angefochtene Entschei dung aufzuheben und das
Patent aufrechtzuerhalten auf der Basis des mt Brief
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vom 27. Okt ober 2000 eingereichten Hi|fsantrags A
(H Il fsantrag 1) oder auf der Basis des in der
nindl i chen Ver handl ung ei ngereichten Hi |l fsantrags D
(Hlfsantrag 2).

Di e verfahrensbeteiligte Einsprechende | beantragte zwar
mt Schrei ben, eingegangen am 6. Oktober 1997, die
Beschwer de zurickzuwei sen und hil fswei se eine nundliche
Ver handl ung anzuberaunen. Der Antrag ist jedoch in sich
wi der sprichlich und enthéalt keine weitere Begrindung, so
dall ni cht erkennbar ist, welche Absicht ihm zugrunde
liegt. Eine weitere sachliche Stellungnahnme |iegt von

di eser Partei nicht vor.

Die weitere Verfahrensbeteiligte (E nsprechende 111) hat
sich i m Beschwerdeverfahren auch schriftlich nicht
geadullert.

Anspruch 1 des Hauptantrags |autet we folgt:

" 1. Ver f ahren zum Aufrauhen und Rei ni gen von

Kunst st of f oberfl &chen, insbesondere Leiterplatten,
mittel s Permanganat - At zl 6sungen ohne Bil dung st orender
Reakti onsprodukte, bei dem di e benutzte Atzl ésung bei
65 °C oder 75 °C regeneriert wird, indem sechswertiges
Mangan durch el ektrochem sche Oxi dation zu sieben-
wertigem Mangan oxidiert wird, und die Oxidation in

ei ner el ektrochem schen Vorrichtung durch anodi sche
Oxidation erfol gt, wobei die Konzentration von sechs-
wertigem Mangan, berechnet als K,Wh(Q, etwa

15 g/ Atzl 6sung betragt und eine Vorrichtung mt nur
ei nem El ektrol ytraum verwendet wird, in den beide

El ekt roden ei ntauchen. ™

In Anspruch 1 gemalR Hil fsantrag 1 ist gegeniber dem
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Haupt antrag die Tenperatur auf 75 °C beschrankt. In
Anspruch 1 entsprechend Hilfsantrag 2 ist zusatzlich zu
Hi | fsantrag 1 das Merkmal "etwa 15 g/| Atzl 6dsung” durch
"13-15 g/| Atzl 6sung" ersetzt worden.

Di e Beschwerdef dhrerin hat fol gende Argunente
vor get ragen

Anspruch 1 gendld Hauptantrag als auch gemald

Hlfsantrag 1 und 2 erfulle nicht die Erfordernisse von
Artikel 123 (2) und 123 (3) EPU. Anspruch 1 sei in der
ursprunglich eingereichten Fassung auf ein "Verfahren
zur Regenerierung von Pernmanganat - At zI 6sungen" geri cht et
gewesen, wahrend er jetzt ein "Verfahren zum Aufrauhen
und Rei nigen von Kunststoffoberflachen mttels

Per manganat | 6sungen” zum CGegenstand habe. Der unter
Schutz gestellte Gegenstand habe sich somt in eine
andere Ri chtung verschoben, was aus G inden der
Recht ssi cherheit nicht zul assig sei. Ferner seien die
nun in Anspruch 1 aufgefihrten Verfahrensnerknal e
unterschiedlichen Stellen der Patentschrift entnonmen
worden. So stammten die Tenperaturwerte von 65 °C und
75 °C aus zwei ganz verschi edenen Bei spielen, in denen
eine Vorrichtung mt zwei durch ein D aphragma getrennte
El ektrol ytraunme verwendet wurde. | m CGegensatz dazu
richte sich Anspruch 1 auf ein Verfahren, das nur einen
(einzigen) Elektrolytraum verwende. Eine solche
Alternative sei zwar in Spalte 2, Zeilen 43 bis 46 des
Pat ents al | genei n angedeutet, jedoch |ielRen sich die in
Anspruch 1 zusanmengef al3t en Verfahrensparaneter in

di eser Kombi nation nicht in eindeutiger und

unm ttel barer Wi se aus den urspringlichen Unterlagen
ent nehnmen. Ei ne sol che nachtragliche kinstliche
Zusamenset zung von Mer kmal en aus verschi edenen Quel |l en
zu einem Anspruch sei auch imHi nblick auf die in der
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Ent schei dung T 0305/ 87 dargel egten G inde ni cht

zul &ssig. Der Gegenstand von Anspruch 1 aller Antréage
gehe deshal b tUber den Inhalt der urspringlichen

O f enbar ung hi naus.

D e Beschwerdegegnerin hat fol gende Argunente
vor get r agen

I n Bezug auf den Wortlaut von Anspruch 1 habe es keine
pat entrechtliche Bedeutung, ob der Anspruch auf ein
"Verfahren zur Regenerierung von Pernanganat -

At z| 6sungen, di e zum Aufrauhen und Rei ni gen von

Kunst st of f oberfl &chen” oder auf ein "Verfahren zum
Aufrauhen und Rei ni gen von Kunst st of f oberfl achen, bei
dem di e benutzte Pernmanganat - At zI 6sung regeneriert wird"
gerichtet sei. Da die urspringlichen Annel dungs-
unterlagen alle in Anspruch 1 genannten techni schen

Mer kmal e of fenbarten, sei es irrelevant, ob der jetzt
beanspruchte Gegenstand in der urspringlich

ei ngerei chten Fassung beansprucht war oder nicht. D e
Frage, ob eine unzul assige Erweiterung vorliege, werde
nur durch den O fenbarungsgehalt der Annel dungs-

unterl agen beantwortet. Die nun beanspruchte

Mer krmal skonbi nati on kénne der Fachmann ohne weiteres
sowohl aus den Annel dungsunterl agen als auch der

Pat entschrift insgesant entnehnen. |nsbesondere sei in
Spalte 2, Zeilen 42 bis 46 der Patentschrift ausgefihrt,
dal3 ei ne ausrei chende Regenerierung auch durch
Verwendung einer Vorrichtung mt nur einem

El ektrol ytraum errei cht werde. Dem Fachmann erschli el3e
sich weiterhin aus Beispiel 2 die Lehre, dalR die genaue
Fest| egung des K,MhO,-Gehalts in der regenerierten LOosung
uber die Bildungsgeschw ndi gkeit von K,WhO, und die

Ei nstel l ung der anodi schen Strondi chte gesteuert werde
und der Wert von etwa 15 g/l bzw. 13 bis 15 g/l durch
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ent sprechende Wahl der Versuchsbedi ngungen auch im
stationdren Betrieb erreicht werde. Aus diesen
Uber | egungen ergebe sich zweifelsfrei, daB die in
Anspruch 1 genannten Merkmal e wi e die Konzentration an
K,MQ,, die Tenperatur und die Verwendung ei ner
Vorrichtung mt nur einemElektrolytraumin der
ursprunglich eingerei chten Annel dung of fenbart seien.
Anspruch 1 gendl3 Hauptantrag als auch gemald
Hlfsantrag 1 und 2 erfulle deshalb die Erfordernisse
von Artikel 123 (2) und (3) EPU

Ent schei dungsgr inde
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D e Beschwerde ist zul assig.

Haupt ant r ag

Anderungen (Artikel 123 (2), (3) EPU)

Verglichen mt der erteilten Fassung enthalt der im

Ei nspruchsverfahren gednderte Anspruch 1 die technischen

Mer kmal e, dald

(a) di e Per manganat - At zI 6sung bei 65 oder 75 °C
regeneriert wrd,

(b) di e Konzentration an sechwerti gem Mangan K,WMhQ,
"etwa 15 g/|" Atzl 6sung betré&agt und

(c) eine Vorrichtung mt nur einem (einzigen)
El ektrol ytraum verwendet wi rd.

Wahrend di e Tenper at urangaben des Merkmals (a) teils aus
Beispiel 1, teils aus Beispiel 2 entnonmen wurden
basi ert di e Konzentrationsangabe des Manganat gehal ts
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KoMnO, ausschlielllich auf demin Beispiel 2 angegebenen
Wert. Merkmal (c) leitet sich aus der Beschrei bung der
Patentschrift, Spalte 2, Zeilen 44 bis 48, her. D es
bedeut et, dalR der Gegenstand von Anspruch 1 des

Haupt antrags ei ne Konbi nation darstellt, die sich aus
Mer kmal en der erteilten Anspruchsfassung und aus
weiteren Merkmal en ergibt, die ihren Usprung an drei

ver schi edenen Stellen der Beschrei bung haben. D e

Pat ent schrift im Zusammenhang gel esen vermttelt dem
fachkundi gen Leser jedoch die Aussage, dal3 die

Regeneri erung der Kal i unper manganat - At zI 6sung in
optimaler Wise mttels einer Vorrichtung mt zwei durch
ein D aphragnma getrennten El ektrol ytraunen erfol gt. Da
in der Patentschrift die Regenerierungsergebni sse
mttels einer Vorrichtung mt nur einem El ektrolytraum

| ediglich als ausreichend eingestuft werden, stellt sich
di ese Ausf uhrungsform dem Fachmann al s weni ger gute

Al ternative dar. Aus diesem G unde verwenden die in den
bei den Bei spi el en beschri ebenen Verfahren ausschlieldlich
ei ne zwei zel lige Vorrichtung. In Anspruch 1 werden somt
t echni sche Verfahrensparaneter, die beimBetrieb der
(opti mal en) aus zwei Zellen bestehenden Vorrichtung
auftreten, i mRahnmen der lediglich als "ausrei chend"
gewerteten Alternative mt nur einem El ektrol ytraum
beansprucht. Aus der Patentschrift ergeben sich fir den
Fachmann j edoch kei ne Anhal t spunkte oder H nweise, dafl}
di es noglich oder gar sinnvoll ist. Der fachkundige
Leser wird viel mehr davon ausgehen, dal} ei ne Vorrichtung
mt nur einem El ektrol ytraum ohne Di aphragma mt anderen
Ver f ahr ensbedi ngungen zu betrei ben ist als eine sol che
mt zwei getrennten El ektrolytraunen.

Unt er anderem unf a3t der Cegenstand des Anspruchs 1
gemall Hauptantrag ein Verfahren, das bei einer
Tenperatur von 65 °C und mt einer K,WMhQ,- Konzentration
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von etwa 15 g/l mt nur einem El ektrol ytraum betri eben
wi rd. Eine sol che Verfahrensweise ist jedoch an kei ner
Stell e der Patentschrift beschrieben.

Di e Patentinhaberin rechtfertigt auf Seite 11/12 ihrer
schriftlichen Ei ngabe vom 17. Dezenber 1997 die

Beschr dankung auf die Verfahrensweise mt einem einzigen
El ektrol ytraum mt der Begrindung, dalR eine zweizellige
Vorrichtung kei n tberwachungsfrei es Atzverfahren
ermbgl i che und somt die der Erfindung zugrundeli egende
Auf gabe gar nicht | dse. D ese Aussage steht jedoch im
CGegensatz zu Beispiel 2 des Patents, gemal? dem bei m
Aufrauhen von Leiterplatten die Konzentrati onen von

Kal i unper manganat und Manganat in der Atzl 6sung durch
ei ner Vorrichtung mt zwei getrennten El ektrol ytraunen
i nnerhal b enger Bereichsgrenzen, d. h. nahezu konst ant
gehal ten werden kénnen. Di e spateren Aussagen der

Pat ent i nhaberin wei chen di esbeziglich von der
Gesant | ehre des Patentes ab und stehen sogar im

W der spruch zu i hr

Somt ergi bt das Herausl 6sen ei nzel ner techni scher

Mer kmal e aus i hrem techni schen Zusanmmenhang, d. h. aus
ei nem bzw. zwei unterschiedlichen Beispielen und ihre
Konmbi nati on mt all genei nen der Beschrei bung ent nonmenen
Aussagen in Anspruch 1 des Hauptantrags einen

t echni schen Sachverhalt, der in dieser Wise
urspringlich nicht offenbart ist. Ein sol cher
Sachverhalt ist fur den Fachmann auch nicht unmttel bar
und in eindeutiger Wise aus der Beschrei bung des
Streitpatents herleitbar. Daraus folgt, dal3 der
CGegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags uber den

I nhalt der Annel dung in der urspringlich eingereichten
Fassung hi nausgeht und somt den Erforderni ssen von
Artikel 123 (2) EPU nicht genugt.

3053.D Y A
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Erster und zweiter Hilfsantrag

Hi nsichtlich der Verfahrensparaneter grinden die
Anspriche 1 gemalR dem ersten und zweiten Hilfsantrag auf
Bei spiel 2. Im Gegensatz zu Beispiel 2 soll das
beanspruchte Verfahren jedoch mt einer Vorrichtung mt
ei nem (ei nzi gen) El ektrolytraum durchgefihrt werden. We
bereits unter Punkt 2 gezeigt wurde, ist es aber nicht
zul &ssi g, verschiedene Bestandteile jeweils spezifischer
Ausf Ghrungsarten, die ein Dokunment beschreibt, allein
deshal b m tei nander zu konbinieren, weil sie in ein und
dersel ben Druckschrift offenbart werden. Eine solche
Ver bi ndung spezifischer technischer Merkmal e | egt das
Streitpatent i mabrigen auch nicht nahe. Abgesehen
davon, dall das Angabe von "etwa 15 g/1" an keiner Stelle
der Patentschrift offenbart ist, bleibt es offen, we
grold die mt demWrt "etwa" angedeutete Schwankungs-
breite einer solchen Konzentrationsangabe in Anspruch 1
von Hilfsantrag 1 verstanden werden soll. Ebensowenig

| &3t sich der in Anspruch 1 genmalR Hilfsantrag 2
definierte Bereich von "13 bis 15 g/|" aus Beispiel 2
fur den Dauerbetrieb ohne zeitliche Begrenzung ableiten,
denn di ese bei den Werte wurden nach Abl auf eines

Ver suchszei traumes von 1 Stunde bei m At zen von 30 n?
doppel seitig mt Kupferkaschi erung versehenen

Lei tenpl atten genessen.

Der Gegenst ande der Anspriche 1 der beiden Hilfsantrage
erfallen somt ebenfalls nicht die Erforderni sse von
Artikel 123 (2) EPU

Ent schei dungsf or nel

3053.D
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Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Das Patent wird w derrufen.

Der Geschaftstell enbeant e: Der Vorsitzende:
V. Commar e W D. Wi R}
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