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Sachverhalt und Antréage

Di e Beschwerdefuhrerin ist Inhaberin des europai schen
Patents Nr. 0 496 704 (Annel denummer 89 121 394.4).

1. Di e Beschwerdegegnerin (Einsprechende) | egte gegen das
Pat ent Ei nspruch ein und beantragte, das Patent wegen
mangel nder Neuheit, mangel nder erfinderischer Tatigkeit
(Artikel 100 a) EPU), unzureichender O fenbarung
(Artikel 100 b) EPU) und Erweiterung des Patents iber
den Inhalt der urspringlichen Fassung hi naus
(Artikel 100 c) EPU) zu wi derrufen.

L1l Mt am 7. Juli 1997 zur Post gegebener Entschei dung
wi derrief die Einspruchsabteilung das Patent mt der
Begr indung, dalR der Gegenstand von Anspruch 1 gegenuber
der O fenbarung von Druckschrift

D1: JP-A-61 153 950 (Ubersetzung in die englische
Spr ache)

ni cht neu sei.
| V. Cegen di ese Entscheidung | egte di e Beschwerdef Ghrerin am
3. Septenber 1997 unter Zahlung der vorgeschri ebenen

Gebuhr Beschwer de ein.

D e Beschwer debegr tndung wurde am 30. Okt ober 1997
ei ngerei cht.

V. Am 6. Juni 2001 fand vor der Kammer ei ne mindliche

Ver handl ung statt, an deren Ende die Antragslage w e
fol gt war:
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Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents in geédndertem Unfang auf der Basis der in der
nmindl i chen Ver handl ung Uberrei chten Pat entanspriche 1
bis 4.

Di e Beschwer degegnerin beantragte di e Zurickwei sung der
Beschwer de der Patenti nhaberin.

Pat ent anspruch 1 | autet:

"CGeschl ossene al kali sche Batterie ohne Wasser st of f ausl a3
oder ohne ei nen wasser st of f absor bi erenden Mechani snus,
in der ein Zi nkpulver enthaltend 100 bis 1000 ppm

I ndium bis zu 1000 ppm Al kalinetal | e und/ oder Barium
100 bis 1000 ppm Wsnut, nur weniger als 30 ppm Bl ei und
Rest Zi nk verwendet wird und wobei der Cehalt an W snut
kl ei ner oder gleich ist dem Gehalt an Indium™

D e Beschwerdef Uhrerin argunentierte wie folgt:

Der Disclainmer in Anspruch 1 sei nunnehr prézise auf der
Grundl age der Druckschrift DL fornuliert.

Di ese Druckschrift D1 betreffe vorw egend Batterien und
Zi nkpul ver fiar al kalische Batterien, die zwar wenig,

aber trotzdem ei ne kl ei ne Menge Quecksil ber enthielten.
Soweit diese Druckschrift geschl ossene al kal i sche
Batterien erwahne, werde ausgefihrt, dal auf Quecksil ber
verzi chtet werden konne, falls ein Wasserstof fausl ald
oder ein wasserstof fabsorbi erender Mechani snus vor handen
sei .

Die eigentliche sich aus dem Zusanmenhang i npli zit
er gebende Aufgabe des Streitpatents bestehe in der aus
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der Druckschrift D3 (JP-A-63 040 157 und englische
Tei | Gber set zung) zugrundel i egenden Auf gabe, Quecksi | ber
bei geschl ossenen Batterien zu verneiden. D e
Druckschrift D1 spiele bei der LOosung dieser Aufgabe
keine Roll e, da es zum danmal i gen Zeitpunkt unndglich
gewesen sei, geschl ossene Batterien ohne Entgasungs-
mechani smus, ohne Quecksi | ber und ohne Bl ei
herzustellen. Das Streitpatent und Druckschrift D1
hatten daher kei ne genei nsanme Aufgabe oder Lo6sung;
Druckschrift Dl sei somt fur die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit nicht rel evant.

Di e Beschwerdegegnerin argunentierte wie folgt:

Di e Merkmal e "ohne Wasser st of fausl all oder ohne ei nen
wasser st of f absor bi erenden Mechani snus” sei en weder
explizit noch inplizit in den urspringlichen Unterlagen
of fenbart.

Nach st andi ger Recht sprechung der Beschwer dekanmern
ver st oBe di e Auf nahne von Di scl ai nern nur dann ni cht
gegen di e Bestimungen des Artikels 123 (2) EPU, wenn
strenge Vorausset zungen, die in den Entschei dungen

T 13/97, T 596/97 und T 863/96 zusamengef aldit si nd,
erfullt seien. Diese Voraussetzungen seien im
vorl i egenden Fall aus fol genden G inden nicht erfdllt:

- Druckschrift D1 enthalte keine zufallige Vorwegnahne,
sie sei vielnehr bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit nicht nur hoch rel evant,
sondern bil de sogar den nachst konmenden Stand der
Techni k. Diese Druckschrift gehtre zum gl ei chen
Sachgebi et: al kalische Batterien mt Zi nkpul ver,
betreffe die gleiche Aufgabe: namich Batterien mt
weni g Quecksil ber und Blei, die trotzdem weni g gasen,
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herzustel l en, und offenbare fast die gleiche Lésung:
Zink mt Indium Wsnut, und Kalium zu | egieren
anstatt mt Quecksil ber und Blei.

- Der Disclainer sei zu breit gefalt, da die
Druckschrift D1 Batterien mt Zink, |ndium Wsnut,
und Kal i um beschrei be, wogegen der D scl ai ner
Batterien nur mt Zink, Indiumund Wsnut betreffe.

Der Disclainer fuge einen technischen Beitrag zur
vernei ntlichen Erfindung hinzu und sei aufgrund der
Ent schei dung G 1/93 nicht zul assi g.

Ent schei dungsgr tinde

2.1

1574.D

Di e Beschwerde ist zul &ssig.

Ander ung

Anspruch 1 begi nnt nunmehr mt dem Merknmal "Geschl ossene
al kal i sche Batterie ohne Wasser st of fausl alR oder ohne

ei nen wasser st of f absor bi erenden Mechani snmus ... ".

Di eses negativ fornulierte Merkmal ist unbestritten
explizit nicht in den urspringlichen Unterlagen
ent hal ten.

Di eses Merkmal ist auch inplizit nicht den
urspriunglichen Unterlagen zu ent nehnen. Sel bst wenn man
der Beschwerdef Uhrerin darin folgen sollte, dalR sich aus
dem Kont ext der urspringlichen Unterl agen ergi bt, dal
die Herstellung einer geschl ossenen Batterie

beabsi chtigt war, so ist doch den urspringlichen
Unt erl agen ni cht entnehnbar, dalR di e Wasserstoff-
entw ckl ung der urspriinglich angegebenen breiten



2.2

1574.D

- 5 - T 0934/ 97

Legi erungszusamenset zung so gering war, dal3 in der
geschl ossenen Batterie noch nicht einmal ein
physi kal i sch oder chem sch w rkender Speicher fiur das
sich entw ckel nde Gas hatte vorhanden sein nissen. D e
Beschwer def Ghrerin bestatigt vielnehr selbst in ihrem
Schrei ben vom 22. Septenber 1998, dalR sie durch
nachtragli che Untersuchungen und Vergl ei chsversuche
festgestellt habe, dall Cal ci um bei quecksilberfreien

Zi nkpul vern zu kei nen guten Ergebnissen fuhrt. D e
Kammer deutet di ese Aussage so, dal3 di ese

cal ciumhal tigen quecksil berfreien Legi erungen eine nicht
tol eri erbare Gasung aufgew esen hatten. Da aber Cal ci um
in den urspringlichen Unterl agen stets als

Wahl konponente mt einem Gehalt bis zu 1000 ppm
aufgefihrt ist, offenbaren die urspringlichen Unterlagen
nicht, dall die Herstellung ei ner "geschl ossenen Batterie
ohne Wasser st of fausl a3 oder ohne ei nen Wasserstof f
absor bi erenden Mechani snus" beabsichtigt war. Dies gilt
erst recht nicht fur die imgultigen Anspruch erheblich
ei ngeschrankt e Legi erungszusammensetzung, da ja

zum ndest di e notwendi ge Cal ciunfrei heit nach ei gener

Ei nl assung der Beschwerdefdhrerin eine nachtragliche
Erkenntni s war.

Da dieses negativ fornulierte Merkmal weder explizit
noch inplizit in den urspringlichen Unterlagen enthalten
ist, kdnnte seine Aufnahnme in den Anspruch nur dann

ni cht gegen di e Bestinmmungen von Artikel 123 EPU
verstolRen, wenn es die an einen Disclainmer zu stellenden
Bedi ngungen erfillt.

Der Disclai ner "ohne Entgasungsnechani snus” wurde
wahrend des Prufungsverfahrens in Anspruch 1 eingefihrt
und wadhrend der nundlichen Verhandl ung vor der Kanmer in
"ohne Wasser st of fausl a3 oder ohne ei nen wasserstoff-
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absor bi erenden Mechani snus” geéandert, umihn an den
Wortl aut der neuheitschadlich entgegengehal t enen
Druckschrift Dl genau anzupassen.

D e Auf nahnme von Discl ai mern verstoft nur dann nicht
gegen di e Bestimungen des Artikels 123 (2) EPU, wenn
strenge Vorausset zungen, die u. a. in den Entschei dungen
T 13/97 (2.3), T 596/97 (2.2), T 863/96 (3.2) und

T 893/93 (2.2.1 und 2.2.2) zusammengefallit sind, erfdllt
sind. Di e Voraussetzungen sind fol gende:

i) Es mul3 ei n neuheitschadlicher Stand der Technik
vor handen sein, und der Disclainer nuf3 auf der
Grundl age di eses Standes der Techni k prazi se
formuliert sein und die Erfindung gegen di esen
Stand der Techni k abgrenzen,

i) di eser Stand der Techni k nul3 eine zufallige
Vor wegnahne sei n,

i) der Disclainer ist nur zul 4ssig, wenn der
ausgeschl ossene Stand der Techni k aus dem bei der
erfinderischen Tatigkeit in Betracht zu zi ehenden
Stand der Techni k ausschei det.

Ei n zuséat zliche Bedi ngung, die einzuhalten ist, ist in
der Entscheidung G 1/93, Punkt 9 der
Ent schei dungsgr iinde, angegeben:

V) "Artikel 123 (2) EPU liegt eindeutig der Gedanke
zugrunde, dalR es ei nem Annel der nicht gestattet
sein darf, seine Position durch H nzufigung von
i n der urspringlichen Annmel dung nicht of fenbarten
CGegenst anden zu verbessern, weil ihmdies zu
ei nem ungerechtfertigten Vorteil verhilfe und der
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Rechtssicherheit fur Dritte, die sich auf den
I nhalt der urspringlichen Annel dung verl assen,
abtraglich sein kénnte".

Es ist daher zu prufen, ob alle diese Bedi ngungen fur
die Zul assigkeit eines Disclainers erftullt sind.

Di e Bedingung i) ist aus folgenden G inden erfillt:

Das Merkmal "ohne Ent gasungsnmechani snus" war im

Praf ungsverfahren als Disclainer in die erteilte Fassung
des Anspruchs 1 aufgenonmen worden, um di e Neuheit des
Gegenst andes di eses Anspruchs insbesondere gegeniuber den
Druckschriften D1, D2 und D3 herzustellen. deiches gilt
far die neue Formulierung des Disclainers.

Der Disclainmer ist prazise auf der Gundl age di eses
Standes der Technik fornuliert, da der Wirtl aut des

Di sclaimers dem Wrtlaut der Druckschrift D1 ("exhaust
capacity or a hydrogen-absorbing capacity") entspricht
und di e Erfindung gegen Druckschrift Dl abgrenzt.

Di e Bedingungen ii) und iii) sind jedoch nicht erfdllt,
wei |l Druckschrift D1 keine "zuféallige Vorwegnahnme" ist.
Nach der Entscheidung T 161/82 handelt es sich dann um
eine in diesem Sinne zufallige Ofenbarung, wenn kei ne
mt dem Streitpatent genei nsane Aufgabe vorliegt. Nach
der von Lunzer herausgegebenen engli schen Ausgabe des
Konment ars von Singer (The European Patent Conventi on,
1995, Seite 735) bestehen weitere Anzeichen fiur eine
Zul 8ssi gkeit darin, dal der auszuschlielRende CGegenstand
des Standes der Techni k auf einen anderen Zweck
gerichtet ist und sich auf eine andere Aufgabe und
Loésung als das Streitpatent grindet.
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I mvorliegenden Fall ist das nicht der Fall.
Druckschrift D1 betrifft al kalische Batterien mt

Zi nkpul vern (gl eicher Zweck), die trotz nbglichst
geringem Bl ei - und Quecksi |l bergehalt nur eine geringe
Gasent wi ckl ung aufwei sen sollen (gleiche Aufgabe). D e
Loésung besteht darin, dem Zink Indium Wsnut, und

Kal i um zuzul egi eren (ahnliche Loésung). Aus diesen

G Unden ist Druckschrift D1 keine zufallige Vorwegnahne.

Auf grund di eser Ahnlichkeit der LOosung scheidet die
Druckschrift D1, nachdem di e Neuheit hergestellt ist,
auch nicht aus dem bei der erfinderischen Tatigkeit in
Betracht zu zi ehenden Stand der Techni k aus.

Auch di e Bedingung iv) ist nicht erfullt. D e
Beschwer def Ghrerin argunentiert, dall der D sclainer

kei nen techni schen Beitrag zur Lésung | eiste und dald

i hre Position durch die H nzufigung des Disclainers

ni cht verbessert werde. D ese Aussage steht jedoch im
W derspruch zu ihrer Einlassung, die erfinderische
Tati gkeit des beanspruchten Gegenstandes sei deshal b
gegeben, weil nach dem Stand der Techni k nur bei
Batterien mt ei nem Entgasungsnechani snus auf
Quecksi | ber verzichtetet werden kdnne. Somit ergibt sich
zwangsl aufi g, dal di e Beschwerdef threrin durch die

Hi nzuf igung des Disclainers ihre Position imHi nblick
auf die Beurteilung gegeniber dem Stand der Technik in
unzul assi ger Wi se verbessert hat.

Da das oben besprochene Merkmal weder explizit noch
inplizit in demurspringlich eingereichten Unterl agen

of fenbart ist und es auch nicht die an einen Disclainer
zu stell enden Bedi ngungen erfullt, genugt Anspruch 1

ni cht den Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPU und i st
deshal b ni cht gewahr bar.
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