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Das européi sche Patent Nr. O 383 776 (europdi sche

Pat ent anmel dung Nr. 88 90 76 38.6) mt der Bezei chnung
"Urhil  ung von supral ei tenden Drahten” wurde mt Wrkung
vom 21. Juni 1995 fir die Vertragsstaaten CH FR, GB, IT
und LI erteilt. Wegen eines gemaR Artikel 54 (3) EPU

ent gegengehal t enen St andes der Techni k enthalt das

Pat ent einen Satz Anspriche 1 bis 3 fur IT und einen
weiteren Satz Anspriche 1 bis 3 fur CH FR GB, LI

Gegen das Patent wurde am 29. Februar 1996 Ei nspruch

ei ngel egt. Di e Einsprechende beantragte den Wderruf des
Patents imUnfang "aller vorlaufig erteilten Anspriche 1
bis 3 fur alle Vertragsstaaten". Der Einspruch war fur
alle funf Vertragsstaaten mt mangel nder erfinderischer
Tatigkeit, und fir die Vertragsstaaten CH FR, GB und L
auch mit mangel nder Neuheit gemaR Artikel 54 (3) EPU
begr indet wor den.

D e Einspruchsabteilung wi es den Einspruch mt ihrer
Ent schei dung vom 16. Februar 1998 zur lck.

D e Einsprechende | egte am 26. Februar 1998 Beschwer de
gegen di e Zurickwei sung des Ei nspruchs ein und zahlte
di e Beschwer degebuhr am sel ben Tag. Di e Begriundung der
Beschwerde wurde von der Beschwerdef dhrerin am

20. Mai 1998 ei ngereicht.

D e Beschwerdef dhrerin hat beantragt, das Patent im
vol | en Unfang sowohl fir den Vertragsstaat |IT als auch
die Vertragsstaaten CH, FR, GB und LI zu wi derrufen. Fur
den Fall, dal3 di e Beschwerdekammrer i hrem Antrag ni cht
ohne weiteres stattgeben kdénne, hat die
Beschwer def Ghrerin ei ne nindliche Verhandl ung beantragt.
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Di e Beschwerde stitzt sich in Bezug auf die Frage
mangel nder Neuheit auf das im Einspruch zitierte
Dokunent :

El: EP-A-0 297 707 - im Pridfungsverfahren als D2
zitiert.

Von der Pat eni nhaberin wurde wédhrend des Ei nspruchs-
verfahrens das fol gende Dokunment zusanmen mt einer
engl i schen Ubersetzung eingereicht, dessen Prioritat von
Dokunent E1 beansprucht wrd

E1*: JP224829/ 87.

Nach Ansicht der Patentinhaberin geht aus di esem
Dokurent hervor, dafll die O fenbarung in Dokument E1 fdr
Si | ber| egi erungen im al | gemei nen keine Prioritaéat

geni el3e.

Di e Erfindung bezieht sich auf Umrhillungen fur
supr al ei tende Drahte.

Anspruch 1 der fir den Vertragsstaat |IT geltenden
Anspriche lautet wie folgt:

"1. Umhidl ung von supral ei tenden Dr aht en,

- deren supraleitendes Material aus einem Oxid
best eht, dessen supral eitende Ei genschaften sich
wahrend der Herstellung der Drahte und der
Urhil | ung durch Zi ehen oder ahnliche
Ver f or mungspr ozesse verschl echtern und

- die in unmhidlltem Zustand zur W ederherstel |l ung
der urspringlichen supraleitenden Ei genschaften
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oder zu deren weiterer Verbesserung einer
Er hol ungsgl thung und ei ner anschli efRenden
Auf oxi di erungsgl thung unt erzogen werden niissen,

dadurch gekennzei chnet, dald
di e Unhidl Iung aus einer Silberlegi erung besteht,

deren Schnel zpunkt Uber dem Schrel zpunkt von rei nem
Silber liegt."

Anspruch 1 der fir die Vertragsstaaten CH, FR, GB and L
gel tenden Anspriche lautet wie folgt:

Urhil | ung von supral ei t enden Dr &ht en,

- deren supraleitendes Material aus einem Oxid
best eht, dessen supral eitende Eigenschaften sich
wahrend der Herstellung der Drahte und der
Urhdl | ung durch Zi ehen oder ahnliche
Ver f or mungspr ozesse verschl echtern und

- die in unmilltem Zustand zur W ederherstellung
der urspringlichen supral eitenden Ei genschaften
oder zu deren weiterer Verbesserung einer
Er hol ungsgl thung und ei ner anschli efRenden
Auf oxi di erungsgl thung unt erzogen werden niissen,

wobei di e Urhidl | ung aus einer Silberlegierung

best eht, deren Schnel zpunkt dber dem Schnel zpunkt von
reinemSilber liegt, und Sil ber/Pall adi um Legi erungen
mt einem Palladiumanteil von 5 bis 20 Gew. - %
ausgenonmen sind."

Prioritaten:
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Das Streitpatent wurde am 2. Septenber 1988 als
internationale Anmel dung Nr. 88 907 638. 6 eingereicht,
unter | nanspruchnahme der Prioritat der fridheren

deut schen Pat entannel dung DE 37 31 266, Annel detag

17. Septenber 1987. Die international e Annmel dung wurde
am 23. Marz 1989 veroffentlicht, wihrend di e deutsche
Vor annel dung am 6. April 1989 of f engel egt wurde.

D e auf die getroffene Entschei dung ei nschl agi gen
Argunent e der Beschwerdef Uhrerin zur Frage der fehlenden
Neuheit bezi ehen sich auf Betrachtungen uber das

al | genei ne Wssen des Fachmanns.

Di e Kammer hat in einer der Ladung zur mindlichen
Ver handl ung beiliegenden Mtteilung vom 12. August 2002
die Parteien uber ihre vorl &aufige Meinung unterrichtet.

Dabei w es die Kanmer insbesondere darauf hin, dal sich
di e Engegenhal tung E1 und deren Vorannel dung E1*

anschei nend ni cht auf Ag-Pd Legi erungen beschr ankt en,
di e einen Pall adi um Gewi chtsanteil von 5 bis 20 %

aufw esen. Di e Beschrei bung in Dokunment E1 of fenbare
nam i ch auch - zum ndest durch den Hi nweis auf deren
Nachteil, dall der Schnel zpunkt fur die Herstellung eines
hervorragenden Supral eiters nur ungenidgend erhtéht werde

- Ag- Pd Legi erungen, deren Pal |l adi um Gew cht sant ei
unter 5 % betrage. I n Abwesenheit eines klaren

Abgr enzungsner kmal es i m Anspruch 1 des Streitpatents
schi enen jedoch diese | etzteren Ag-Pd Legi erungen von
der fur CH FR GB und LI beanspruchten Erfindung nicht
ausgenonmen zu sein.

Ent schei dungsgr inde

2936.D



2936.D

.5 . T 0222/ 98

D e Beschwerde ist zul dssig

D e Beschwerdegegnerin hat in Erw derung auf die
Beschwer debegr tindung ohne sachl i che Ausfihrungen auf die
Ent schei dungsgr inde der Ei nspruchsabteilung verw esen
und auch erkl art, dalR sie keine weitere sachliche

St el | ungnahnme abzugeben beabsi chtige. Auch zu der, der
Ladung zur mindlichen Verhandl ung beili egenden
Mtteilung vom 12. August 2002 hat die

Beschwer degegnerin kei ne Stel |l ungnahnme abgegeben, aber
erkl art, dal von ihrer Seite niemand an der nundlichen
Ver handl ung teil nehnen werde. Die Kanmer sieht dies als
eine klare WI I ensaulRerung der Beschwerdegegnerin sich
nicht weiter aktiv am Verfahren zu beteiligen. Da die
Beschwer degegnerin auch die von der Kamrer vorgebrachten
Ei nwdnde nicht beantwortete, konnte die fir Mttwoch,

13. Novenber 2002 angesetzte, von der Beschwerdef Ghrerin
bedi ngt beantragte mindliche Verhandl ung entfallen. Die
Auf hebung der miindl i chen Ver handl ung wurde den Parteien
mttels Tel efax vom 11. Novenber 2002 mtgeteilt.

Neuhei t

GemaR Artikel 54 (3) EPU gilt als Stand der Technik fur
ei n europdi sches Patent auch der Inhalt einer

eur opai schen Patentanmel dung in ihrer ursprunglich

ei ngerei chten Fassung, wenn der Annel detag der Patents
nach dem Annel det ag, aber vor dem Ver 6ffentlichungstag

j ener Annel dung liegt. Diese Wrkung beschrankt sich auf
die Staaten, die sowohl im Patent als auch in der

Annel dung urspringlich w rksam benannt worden sind. Es
fol gt, dall Dokunment E1 Stand der Techni k gemalR Arti kel
54 (3) EPU fur die EPU Vertragsstaaten CH, FR, GB und LI
ist, die sowohl im Patent als auch in der

ent gegengehal t enen, al s Dokunment E1 bezei chneten
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eur opai schen Pat ent annmel dung benannt si nd.

In Fallen, in denen Prioritdten zu recht beansprucht
werden, gilt als Tag der europdai schen Annel dung der
jeweilige Prioritatstag (Artikel 89 EPU). Im
vorliegenden Fall wurde die Annel dung fiur das
Streitpatent am 2. Septenber 1988 eingereicht, unter
Beanspruchung der Prioritat vom 17. Septenber 1987. D e
al s Dokunment El1 zitierte veroffentlichte europdi sche
Pat ent annmel dung 0 297 707 wurde am 11. Mai 1988

ei ngerei cht, unter Beanspruchung nehrerer Prioritaten,
von denen fur die hier angegebenen Zwecke nur die am
8. Septenber 1987 getatigte Prioritatsannel dung in

Bet racht gezogen werden nuf3.

Dokurment E1 bezieht sich auf aus Sil ber oder

Si | ber| egi erungen gefertigte Urhdl |l ungen fir aus Oxid
best ehende Supraleiter. Der in Dokunent El1 angegebene
Grund fdr die Verwendung von Sil berl egierungen ist die
Er hohung des Schnel zpunkts der Urhil l ung, um damit eine
Er hdhung der Tenperatur zu erreichen, bei wel cher der
Supr al ei ter gegl iht werden kann. Gowohl

Si | berl egi erungen mt einem Gew chtsanteil an Pal |l adi um
von zwi schen 5 und 20 Prozent als Ausf ihrungsform
beschri eben werden, beschrankt sich die O fenbarung

ni cht auf sol che Legi erungen. Viel nehr werden

Legi erungen in di esem Anteil sbereich nur als bevorzugte
Ausf Ghrungsf or m angegeben (Seite 4, Zeile 5 bis 7).

D e al s Dokunent E1* bezeichnete, in Dokunment El1 als
Prioritatsannel dung beanspruchte japani sche

Pat ent annmel dung 62- 224829 wurde von der Patentinhaberin
wahrend des Ei nspruchsverfahrens zusanmen mt einer
Uber set zung ei ngereicht. Die Genauigkeit der Ubersetzung
wur de von der Beschwerdef threrin (auch als
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Ei nsprechender) nicht in Frage gestellt und auch die
Kamer hat keinen offensichtlichen Gund, die
Ri chtigkeit der Ubersetzung anzuzweifel n.

Dokunent E1* beschrei bt und beansprucht netallische
Urhdl | ungen fiar Oxidsupraleiter, die aus einer
Silberlegierung mt 5-20 % Gewi chtsanteil Pall adi um

best ehen. Der angegebene G und fur di e Beschréankung des
Pal | adi ungewi cht santeils auf zwi schen 5 % und 20 % st,
dall bei einem Gewi chtsanteil von weniger als 5 % der
Schrel zpunkt der Sil ber-Pall adi um Legi erungen zu niedrig
liegt, umdie Tenperatur zu Ubersteigen, bei der Sintern
des Supraleiters zu ausgezei chneten Ei genschaften fuhrt
(siehe, z. B., Seite 5, Zeilen 9 bis 18, der
Ubersetzung). Damit enthalt aber Dokunment E1* zusétzlich
zur O fenbarung von Legi erungen, in denen der

Gew chtsanteil an Pal |l adi um zwi schen 5 und 20 % i egt,

ei ne klare O fenbarung von Sil ber-Pal | adi um Legi erungen,
in denen der Gew chtsanteil auflerhalb des im
Streitpatent ausgenommenen Bereichs von 5 -20 % i egt.
Zwar ist fur diese Legierungen die erzielte Erhohung der
Schnel zt enper at ur der Unmhil | ung ni cht ausrei chend, um
Supraleiter mt ausgezei chneten Ei genschaften zu
erzi el en, aber eine Erhéhung des Schnel zpunkts,
verglichen mt Silber, liegt trotzdem vor

Der Wortl aut der Begrindung fur di e Verwendung von

Si | berl egi erungen wurde fur Dokunment E1 von Dokunent E1*
fast wortgleich Gbernomen. Damit enthalten sowohl
Dokurment E1 al s auch dessen Prioritéatsannel dung E1*
sowohl die durch das Streitpatent zu | 6sende Aufgabe als
auch di e dort angegebene Lo6sung.

Damit fallen die in Dokumenten E1 und E1* offenbarten
Si | ber-Pal | adi um Legi erungen, wi e schon in der
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Mtteilung der Kanmer an die Parteien ausgefuhrt, in den
Wirtlaut des Anspruchs 1, der nicht auf eine "genugende"
Er hdhung der Tenperatur beschréankt ist, sondern jegliche
Er hdhung der Schnel zt enperatur unfallt. Die Kanmmer konmmt
daher zu dem Schl uf3, daf3 Anspruch 1 fur die
Vertragsstaaten CH, FR, GB und LI im Sinne von Arti kel
54 (3) EPU nicht neu ist. Daher ist das Patent zu

wi derrufen (Artikel 102 (1) EPU).

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

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

2. Das Patent wird w derr uf en.

Der Geschaftsstell enbeante : Der Vorsitzende :
P. Martorana M Chonent owsKki

2936.D



